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INTRODUZIONE 
Dopo quarant’anni di tentativi di regolamentazione, sia attraverso convenzioni 
internazionali che attraverso il diritto derivato europeo, al fine di creare un brevetto con 
carattere “unitario”, nel 2012 sono stati adottati due regolamenti europei, attuativi di una 
cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri, il n. 1257/20121 e il n. 1260/20122, che, 
rispettivamente, istituiscono un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il 
regime linguistico. La base giuridica è l’art. 118 TFUE3, il quale prevede che l’Unione 
europea, seguendo la procedura legislativa ordinaria, possa creare nuovi titoli europei di 
proprietà intellettuale, finalizzati a garantire una protezione uniforme nel territorio 
dell’Unione, e, seguendo la procedura legislativa speciale, possa stabilire i relativi regimi di 
traduzione. A causa del mancato raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri circa il 
sistema di traduzioni applicabili, dall’iniziale idea di creare un brevetto “comunitario”, con 
efficacia e protezione uniforme in tutto il territorio dell’Unione europea, si è giunti 
all’istituzione di un brevetto europeo con un effetto unitario limitato ai territori che fanno 
parte della cooperazione rafforzata. Tuttavia, i due regolamenti rappresentano una novità 
rilevante rispetto alla situazione attuale. Infatti, in Europa, oltre a una procedura 
centralizzata rivolta al rilascio del c.d. brevetto europeo, il panorama è caratterizzato da una 
frammentazione normativa e giurisdizionale in materia brevettuale. Una volta concesso 
dall’Ufficio europeo dei brevetti, il brevetto europeo deve essere infatti validato negli Stati 
in cui si intende ottenere la protezione e deve essere tradotto nelle lingue ufficiali di tali 
Paesi. Pertanto, non solo i diritti che il brevetto conferisce sono soggetti alla disciplina dello 
Stato membro in cui ha effetto, ma la stessa efficacia e la protezione derivante da tale titolo 
sono limitate al territorio nazionale. La complessità dell’attuale sistema è dunque ridotta 
dalla possibilità di ottenere facilmente un nuovo diritto di privativa che, dal momento della 
                                                      
1 Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo 
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. 
2 Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al 
regime di traduzione applicabile. 
3 Art. 118 TFUE: «1. Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le 
misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà 
intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo 
centralizzati a livello di Unione. 2. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura 
legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa 
consultazione del Parlamento europeo». 
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registrazione, produce effetti uniformi in più Stati, senza obbligo di ulteriori traduzioni del 
fascicolo brevettuale. In altri termini, il brevetto europeo con effetto unitario offre agli 
operatori economici il vantaggio di usufruire, a costi contenuti, di una tutela brevettuale 
estesa all’intero territorio degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata.  
La creazione di un brevetto che abbia efficacia unitaria nel territorio degli Stati 
membri non può prescindere dall’istituzione di un sistema unificato di risoluzione delle 
controversie, che garantisca il corretto funzionamento di tale brevetto e un’uniformità del 
suo trattamento in tutto il territorio dell’Unione europea. In questa prospettiva, al seguito 
dell’adozione dei due regolamenti europei, venticinque Stati membri hanno firmato un 
accordo istitutivo di una giurisdizione unificata in materia brevettuale, all’entrata in vigore 
del quale è subordinata l’attuazione dei due regolamenti. L’Accordo entrerà in vigore una 
volta che saranno depositati almeno tredici strumenti di ratifica degli Stati membri 
contraenti, tra i quali devono figurare quelli dei tre Stati con maggior numero di brevetti 
europei nell’anno precedente alla firma dell’Accordo (Germania, Francia e Regno Unito). Il 
Tribunale unificato dei brevetti sembra superare il problema della frammentazione 
giurisdizionale attuale attraverso l’unificazione della giurisdizione, la coerenza della 
giurisprudenza e certezza del diritto. Si tratta, infatti, di un Tribunale unico, a cui 
competono una serie di azioni relative non solo al brevetto europeo con effetto unitario, ma 
anche al brevetto europeo “tradizionale”, che assicura un’uniformità giurisdizionale 
attraverso decisioni rapide e di elevata qualità, le quali hanno efficacia in tutto il territorio 
degli Stati membri contraenti. Sebbene sia istituito da un accordo internazionale, il 
Tribunale unificato dovrebbe essere inquadrato all’interno dell’ordinamento dell’Unione 
europea, in quanto tribunale comune agli Stati membri contraenti. L’Accordo prevede 
infatti l’applicazione del diritto UE e il rispetto del suo primato, alla pari di un qualsiasi 
giudice nazionale. La qualificazione di organo giurisdizionale comune, piuttosto che di 
tribunale internazionale, è essenziale per garantire la collaborazione diretta con la Corte di 
giustizia, attraverso il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE4.  
                                                      
4 Art. 267 TFUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle 
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi 
ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per 
emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla 
questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione 
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale 
giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio 
pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte 
statuisce il più rapidamente possibile». 
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In sintesi, i due regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata e l’Accordo sul 
Tribunale unificato dei brevetti formano il c.d. “pacchetto brevetti”, istitutivo di un nuovo 
sistema uniforme di tutela brevettuale a livello di Unione europea. Malgrado esso apporti 
indubbi vantaggi rispetto al panorama odierno, il risultato ottenuto non sembra essere del 
tutto funzionale agli obiettivi prefissati dalle istituzioni europee e dagli Stati membri. Si 
tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, 
il diritto internazionale, nello specifico l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione 
sul brevetto europeo, e il diritto degli Stati membri, al quale gli strumenti citati rimandano.  
Le prime perplessità riguardano la compatibilità della cooperazione rafforzata con i 
Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea, dal momento che si 
è giunti a un sistema di integrazione differenziata per evitare il disaccordo di Italia e Spagna 
sul regime linguistico, individuato dal regolamento n. 1260/2012, che prevede l’adozione di 
sole tre lingue ufficiali dell’Unione europea: l’inglese, il francese e il tedesco. 
Per quanto riguarda il nuovo brevetto europeo con effetto unitario, il regolamento n. 
1257/2012, relativo al regime giuridico del nuovo titolo, non include la disciplina 
sostanziale: esso afferma la presenza di un diritto conferito dal brevetto, senza però indicarne 
il contenuto. I regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata non sono infatti le 
uniche basi giuridiche del brevetto europeo con effetto unitario; si aggiungono a questi la 
Convenzione sul brevetto europeo, l’Accordo sul Tribunale unificato e il diritto nazionale a 
cui il regolamento in questione rinvia in più occasioni. Ci si potrebbe dunque chiedere se il 
regolamento d’attuazione sia compatibile con il diritto UE. Un ulteriore profilo di criticità 
è relativo alla natura del brevetto europeo con effetto unitario; è infatti dubbio che questo 
nuovo titolo possa essere considerato “unitario” alla pari degli altri titoli europei di proprietà 
intellettuale unitari, quali il marchio dell’Unione europea5, i disegni e i modelli comunitari6 
e il sistema delle varietà vegetali7.  
Per quanto concerne il Tribunale unificato dei brevetti, l’istituzione di una 
giurisdizione comune in materia brevettuale si è posta in contrasto con la normativa europea 
                                                      
5 Cfr. Regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, 
recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica 
il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) 
n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della 
Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, 
disegni e modelli). 
6 Cfr. Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. 
7 Cfr. Regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa 
comunitaria per ritrovati vegetali. 
 4 
della giurisdizione in materia civile (regolamento Bruxelles I bis)8, che attribuisce la 
competenza a conoscere le controversie relative ai brevetti alle autorità giurisdizionali degli 
Stati membri. Allo scopo di coordinare l’Accordo con tale regolamentazione è stato emanato 
un regolamento europeo, il n. 542/20149, modificativo del regolamento Bruxelles I bis, alla 
cui adozione è stata sottoposta l’entrata in vigore dello stesso Accordo. A questo proposito, 
visto che l’Accordo, concluso fra soli Stati membri senza la partecipazione dell’Unione 
europea, ha inciso su norme comuni europee, si potrebbe sollevare il dubbio circa la 
competenza degli Stati membri a concludere inter se un accordo internazionale di tale 
portata. In ogni caso, l’Accordo istituisce un sistema complesso: a un’unica Corte d’appello 
si contrappone un reticolato di divisioni di primo grado, suddivise in divisioni centrali e 
divisioni locali o regionali, competenti a giudicare, rispettivamente, le azioni in materia di 
revoca del brevetto e le azioni in materia di contraffazione. La separazione tra azioni di 
revoca e contraffazione rappresenta una delle peculiarità del nuovo sistema, nonché una 
novità per la maggior parte delle tradizioni giuridiche europee. Tenendo in considerazione 
il complesso quadro normativo, si suppone inoltre che il Tribunale unificato fondi le proprie 
decisioni su un articolato insieme di fonti giuridiche. Infine, un ulteriore profilo critico è 
rappresentato dal periodo transitorio, durante il quale gli operatori economici possono 
derogare la competenza esclusiva del Tribunale e instaurare le controversie dinanzi al 
giudice nazionale, rimandando così l’obiettivo di uniformità della giurisdizione di diversi 
anni rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo. 
A tali considerazioni, si aggiunge il fatto che all’entrata in vigore dell’intero “pacchetto 
brevetti” si è frapposto un ostacolo degno di nota: la futura uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea. Dalla “Brexit” discenderanno non poche difficoltà in ordine 
all’applicazione dei due regolamenti europei nel territorio britannico e alla partecipazione 
di tale Stato all’Accordo sul Tribunale unificato. 
Obiettivo del presente elaborato è dunque quello di fornire un’analisi organica e 
sistematica dell’intero “pacchetto brevetti”, prestando speciale attenzione alla compatibilità 
del nuovo sistema con l’ordinamento europeo.  
Il lavoro è articolato in quattro capitoli. 
                                                      
8 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale (Bruxelles I bis). 
9 Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento 
al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux. 
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Innanzitutto, si analizza l’iter storico che ha condotto all’adozione del nuovo 
“pacchetto brevetti”, alla luce dei tentativi di armonizzazione del diritto brevettuale 
europeo, della disciplina relativa alla cooperazione rafforzata e degli sforzi finalizzati a un 
accentramento della giurisdizione in materia brevettuale. In un secondo momento, 
l’indagine si concentra sulle fonti normative del nuovo sistema, sulla natura del brevetto 
europeo con effetto unitario e del Tribunale unificato dei brevetti, nonché sulla 
compatibilità della cooperazione rafforzata, dei regolamenti europei n. 1257/2012 e n. 
1260/2012 e dell’Accordo istitutivo del Tribunale unificato con il diritto dell’Unione 
europea, per osservare, infine, gli effetti della “Brexit” sul nuovo sistema. Il lavoro si 
sofferma successivamente sulla disciplina del brevetto europeo con effetto unitario; in 
particolare, si focalizza l’attenzione sul coordinamento tra i regolamenti europei e la 
Convenzione sul brevetto europeo, sul regime giuridico introdotto dal regolamento n. 
1257/2012 (ivi inclusi gli aspetti relativi all’esaurimento del diritto, al diritto di preuso e alle 
licenze contrattuali e obbligatorie), sul sistema di doppia protezione con le altre tipologie di 
tutela brevettuale e sul regime di traduzione. Il lavoro si conclude con un’analisi avente a 
oggetto il Tribunale unificato dei brevetti e, più specificatamente, la sua struttura e 
organizzazione, il suo regime linguistico, la sua competenza ratione loci e ratione materiae, 
nonché gli aspetti relativi alla legge applicabile, all’ambito di applicazione ed efficacia delle 
sentenze e, in conclusione, il regime transitorio. Privilegiando gli aspetti relativi alla 
connessione tra giurisdizione comune e giudici nazionali e considerando che l’Accordo non 
è ancora entrato in vigore, non è stato oggetto di analisi il funzionamento del Tribunale, le 
cui regole di procedura non sono state ancora formalmente adottate. 
Il nuovo “pacchetto brevetti” rappresenta uno dei nodi maggiormente problematici 
del diritto industriale europeo. I molteplici tentativi infruttuosi tesi alla realizzazione sia di 
un sistema unitario di tutela brevettuale che di una giurisdizione unificata ne sono una 
dimostrazione. La necessità di giungere celermente ad una soluzione ha condotto a un 
quadro normativo estremamente complesso e alla creazione di due strumenti, il brevetto 
europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura controversa.  
Un’analisi organica di tale disciplina rappresenta un punto di partenza essenziale per 
superare le attuali criticità, nell’ottica di creare un quadro effettivamente unitario che 
garantisca il contemperamento degli interessi confliggenti.  
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CAPITOLO I 
EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA 
BREVETTUALE EUROPEA 
SOMMARIO: 1. I tentativi di armonizzazione del diritto dei brevetti. – 1.1. Brevetto nazionale e 
brevetto europeo. – 1.2. La Convenzione di Lussemburgo e la prima ipotesi di brevetto 
comunitario. – 1.3. La proposta di regolamento del 2000. – 1.4. L’introduzione dell’art. 
118 TFUE e la cooperazione rafforzata. – 2. Flessibilità e integrazione differenziata 
nell’Unione europea. – 2.1. L’istituto della cooperazione rafforzata. – 2.2. La procedura 
di attivazione della cooperazione rafforzata. – 2.3. La cooperazione rafforzata in tema di 
tutela brevettuale unitaria. – 3. I tentativi di unificazione della giurisdizione. – 3.1. Il 
progetto EPLA. – 3.2. Il progetto del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario. – 3.3. 
Il parere 1/09 della Corte di giustizia. – 3.4. Il nuovo Accordo sul Tribunale unificato dei 
brevetti. 
1. I tentativi di armonizzazione del diritto dei brevetti 
Per far sì che le imprese europee siano competitive a livello mondiale è necessario 
promuovere l’innovazione10. L’innovazione, infatti, non solo rappresenta il cuore della 
crescita delle imprese europee, ma torna a vantaggio degli stessi cittadini, sia come 
consumatori sia come lavoratori. In questo contesto, il sistema brevettuale gioca un ruolo 
fondamentale11. Le imprese che dispongono di know-how o che commercializzano prodotti 
di marca o brevettati si trovano, all’interno del mercato, in una posizione concorrenziale più 
vantaggiosa12.  
Tuttavia, nel panorama attuale, proteggere un’invenzione nell’intero territorio 
dell’Unione europea è complesso e costoso. Per questo motivo, da oltre quarant’anni, le 
                                                      
10 Cfr. Michel Barnier, ex commissario per il Mercato interno e i servizi, 1 luglio 2010, IP/10/870, 
disponibile in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-870_it.htm. 
11 J. Straus, N-S. Klunker, Harmonisierung des internationalen Patentrechts, in «Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht Internationaler Teil (GRUR Int)», fasc. 2, 2007, p. 91; M. Granieri, A. Renda, 
Innovation Law Policy in the European Union, Milano, Springer, 2012, p. 138. 
12 Commissione europea, Promuovere l’innovazione tramite il brevetto. Libro verde sul brevetto comunitario 
e sul sistema dei brevetti in Europa, COM(97) 314 def., p. 1b. 
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istituzioni europee stanno lavorando sulla creazione di un brevetto facilmente accessibile 
che abbia efficacia in tutti gli Stati membri13. 
1.1. Brevetto nazionale e brevetto europeo 
Allo stato attuale, chi vuole tutelare le proprie invenzioni in Europa può seguire due 
strade: il sistema dei brevetti nazionali o il procedimento teso al rilascio del brevetto 
europeo.  
Il brevetto nazionale è la prima forma nota di brevetto ed è soggetto alla disciplina 
nazionale. Per il principio di territorialità, è valido solo nel territorio dello Stato in cui esso 
è stato rilasciato14. Per estendere la protezione oltre i confini nazionali, l’inventore dovrebbe 
depositare più domande di brevetto in tutti gli uffici brevettuali degli Stati sul cui territorio 
è interessato ad ottenere il diritto di esclusiva, traducendole nelle varie lingue ufficiali e 
seguendo le diverse procedure dettate dalle normative nazionali, a costi sicuramente non 
indifferenti15. Per agevolare la tutela delle soluzioni inventive in più Stati, sono state 
introdotte delle regole uniformi tramite convenzioni internazionali, finalizzate 
all’armonizzazione delle discipline nazionali16.  
                                                      
13 Solo dal 1990 l’Unione europea ha adottato una serie di norme finalizzate all’armonizzazione del diritto 
dei brevetti. In primo luogo sono stati emanati due regolamenti relativi all’istituzione di un certificato 
protettivo complementare sia per i medicinali (regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 
1992), sia per i prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23 luglio 1996). Ora i due regolamenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 469/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i 
medicinali. In secondo luogo è stata adottata la c.d. direttiva Biotech allo scopo di armonizzare le normative 
nazionali in tema di brevettabilità, contenuto della protezione, licenze incrociate e deposito di invenzioni 
biotecnologiche (direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla 
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche). È stata inoltre armonizzata la disciplina relativa alla 
protezione dei programmi per elaboratore (software) tramite le direttive 91/250/CEE e 93/98/CEE del 
Consiglio, sostituite dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009. 
Infine, nel 2004 è stata adottata la c.d. direttiva enforcement contenente degli standard minimi per 
l’armonizzazione dei rimedi previsti nelle discipline degli Stati membri in relazione ai casi di contraffazione 
(direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale). In tema si veda, ad esempio, F. Baldan, E. Van Zimmeren, The Future Role of 
the Unified Patent Court in Safeguarding Coherence in the European Patent System, in «Common Market 
Law Review», fasc. 6, 2015, pp. 1547-1548; A. Giussani, La disciplina comunitaria della tutela 
giurisdizionale della proprietà intellettuale, in L.C. Ubertazzi (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 
Giappichelli, 2011, pp. 456 ss. 
14 G.A. Bender, Clash of the Titans: the Territoriality of Patent Law vs. The European Union, in «IDEA: 
The journal of Law and Tecnology», vol. 40, 2000, p. 52. 
15 A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 7ª ed., Milano, Giuffré, 2012. 
16 Il precursore dei più recenti trattati internazionali concernenti la proprietà intellettuale è sicuramente la 
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, firmata il 20 marzo 1883 da 
quattordici Stati: Belgio, Brasile, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Gran Bretagna, Italia, Olanda, 
Portogallo, Serbia, Spagna, Svizzera e Tunisia. Ad oggi aderiscono alla Convenzione 176 Stati. L’entrata 
in vigore della Convenzione ha comportato l’introduzione del diritto di priorità, secondo cui chi deposita 
una domanda di brevetto, modello o marchio, in un Paese firmatario la Convenzione, gode del diritto di 
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In ambito europeo, il trattato internazionale indubbiamente più importante è la 
Convenzione sul brevetto europeo (CBE) firmata a Monaco di Baviera nel 1973 ed entrata 
in vigore nel 197717. La novità più significativa apportata dalla CBE riguarda l’unicità della 
procedura di rilascio del brevetto: l’inventore può depositare una sola domanda, redatta in 
inglese, francese o tedesco, presso l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) il quale, alla fine 
della procedura, rilascia (o respinge) il brevetto. Il brevetto europeo rilasciato non è tuttavia 
un titolo unitario, ma si articola nei vari brevetti nazionali. Ciò significa che il proprietario 
del brevetto deve validare il brevetto europeo negli Stati parte della Convenzione a cui è 
interessato e sostenere i costi delle traduzioni nelle varie lingue ufficiali18. Si parla infatti di 
brevetto europeo come “fascio di brevetti nazionali”, dal momento che questo attribuisce al 
suo titolare i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso in uno 
Stato19.  
                                                      
priorità internazionale, cioè della possibilità di formalizzare il deposito della domanda negli altri Stati entro 
il termine di dodici mesi, rivendicando come data di priorità quella del primo deposito nazionale.  
Nel 1970 è stato sottoscritto a Washington il Patent Cooperation Treaty (PCT), il Trattato di cooperazione 
in materia di brevetti, il quale ha reso possibile un unico deposito internazionale avente gli stessi effetti di 
una domanda nazionale. Il PCT non abolisce la necessità di continuare la procedura di rilascio in ogni 
singolo Stato, ma ne semplifica il procedimento. L’esame formale, il rapporto di ricerca e l’esame 
preliminare internazionale, redatti dall’Ufficio brevetti incaricato, sono validi per tutti i Paesi designati. 
In ambito europeo, si deve al Consiglio d’Europa il primo sforzo di armonizzazione del diritto sostanziale 
dei brevetti. Gli Stati aderenti a tale organismo, il 27 novembre 1963 hanno firmato la Convenzione di 
Strasburgo sull’unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti che prevede alcune regole uniformi 
relative, ad esempio, al contenuto della domanda di brevetto, ai requisiti di brevettabilità o alla definizione 
di prior art. Un altro importante accordo internazionale che ha influenzato l’armonizzazione della 
disciplina nazionale degli Stati europei è l’Accordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights), allegato all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC). L’Accordo detta uno standard minimo di tutela in materia di proprietà intellettuale, lasciando 
liberi gli Stati di accordare una protezione più ampia, senza però contravvenire alle disposizioni dello stesso 
Accordo (art. 1, par. 1). Da notare che per quanto riguarda quest’ultimo, essendo l’UE parte dell’OMC, la 
Corte di giustizia è competente a giudicare il TRIPs. In tema si veda, ad esempio: G.J. Mossinghoff, 
National Obligation Under Intellectual Property Treaties: The Beginning of a True International Regime, in 
«Federal Circuit Bar Journal», vol. 9, 2000, pp. 593 ss.; J. Straus, N-S. Klunker, Harmonisierung des 
internationalen Patentrechts, cit., pp. 91 ss.; A. Plomer, A Unitary Patent for a (Dis)United Europe: A long 
Shadow of History, in «International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)», fasc. 5, 
2015, pp. 508 ss. Per quanto riguarda l’ordinamento europeo, si cita ad esempio, A. Di Blase, L’attuazione 
delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale nell’ordinamento comunitario, in «Studi 
sull’integrazione europea», fasc. 2, 2008, pp. 269 ss.  
17 Alla Convenzione di Monaco aderiscono, ad oggi, 38 Stati, tra i quali i 28 Stati membri dell’Unione 
europea. 
18 Allo scopo di ridurre i costi relativi alle traduzioni del brevetto europeo, nel 2008 è stato firmato a Londra 
un accordo attraverso il quale gli Stati contraenti la CBE che hanno ratificato l’accordo (al momento 21 
Paesi) si impegnano a rinunciare integralmente o parzialmente (ad esempio in relazione alla sola 
descrizione del brevetto) alla traduzione del brevetto nella propria lingua ufficiale, riducendo quindi la 
spesa per il deposito delle fasi nazionali. 
19 L’art. 64, par. 1, CBE stabilisce infatti che: «[…] il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere 
dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il 
quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo 
Stato». L’espressione “fascio di brevetti nazionali”, sebbene usata in dottrina, è formalmente scorretta. 
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La CBE, infatti, si limita a dettare alcune regole uniformi relative alla sola procedura 
centralizzata di rilascio del brevetto europeo. Se queste regole hanno comunque portato ad 
un’armonizzazione de facto della normativa interna degli Stati contraenti la Convenzione, 
questi ultimi rimangono comunque indipendenti nel disciplinare tutti gli ambiti relativi al 
momento successivo al rilascio del brevetto20.  
Il sistema del brevetto europeo era stato pensato, infatti, come uno strumento 
provvisorio21, da integrarsi con un impianto normativo che avrebbe portato alla totale 
armonizzazione del diritto dei brevetti per tutti gli Stati membri dell’allora Comunità 
economica europea. Si fa riferimento alla Convenzione sul brevetto comunitario, sottoscritta 
nel 1975 a Lussemburgo da Belgio, Danimarca, Germania dell’ovest, Francia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Olanda e Regno Unito che, però, non è mai entrata in vigore. 
1.2. La Convenzione di Lussemburgo e la prima ipotesi di brevetto comunitario 
Se l’obiettivo della CBE era quello di semplificare la procedura di rilascio del brevetto 
per gli Stati europei parte della Convenzione, lo scopo della Convenzione di Lussemburgo 
era quello di realizzare gli obiettivi del mercato unico, dotando il territorio comunitario di 
un titolo di protezione brevettuale unitario e autonomo. Essendo il brevetto europeo un 
“fascio di brevetti nazionali”, i costi elevati per mantenere il diritto di privativa hanno 
sempre indotto le imprese europee a scegliere, in modo selettivo, gli Stati in cui estendere il 
brevetto, privilegiando i Paesi economicamente più forti. Lo svantaggio per gli altri Stati, 
incapaci di attirare investimenti, rappresentava un ostacolo all’obiettivo di creare un mercato 
unico. Un brevetto comunitario, con carattere unitario e con effetto su tutto il territorio della 
Comunità Economica europea (CEE), avrebbe ovviato a problemi di questo tipo.  
Nel 1975 i nove Stati membri della CEE «desiderosi di conferire effetti unitari ed 
autonomi ai brevetti europei rilasciati per il loro territorio ai sensi della Convenzione sul 
                                                      
L’Ufficio europeo dei brevetti non rilascia brevetti nazionali, i quali continuano ad essere concessi dagli 
uffici nazionali, una volta che il brevetto europeo sia stato concesso. 
20 Per quanto riguarda, ad esempio, la disciplina delle licenze o degli inventori dipendenti, o per quanto 
concerne i rimedi in caso di nullità o contraffazione del brevetto, l’art. 64 CBE rimanda esplicitamente alla 
normativa nazionale. Dal momento che la CBE unifica la procedura e non anche l’enforcement del titolo 
di privativa, il rischio è quello che ogni giudice nazionale non solo applichi le diverse discipline nazionali, 
ma interpreti in modo differente le norme della CBE, minando al valore stesso del brevetto. K.M., 
Bonitatibus, A community Patent System Proposal and Patent Infringement Proceedings: An Eye Towards 
Greater Harmonization in European Intellectual Property Law, in «Pace Law Review», vol. 22, 2001, p. 212; 
B. Ubertazzi, Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property, Tübingen, Moher Siebeck, 2012, p. 19. Cfr. 
Infra, cap. III, par. 1. 
21 V. Di Cataldo, From the European Patent to a Community Patent, in «Columbia Journal of European 
Law», fasc. 1, 2002, p. 19. 
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rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973»22 avevano concluso la prima stesura della 
Convenzione di Lussemburgo. La Convenzione prevedeva che il brevetto rilasciato 
dall’UEB, ai sensi della CBE, costituisse un titolo unitario per l’intero territorio della 
Comunità economica europea. Inoltre, disciplinava la circolazione del diritto di esclusiva 
(cessioni e licenze) e istituiva alcuni organi competenti a conoscere le controversie relative 
alla nullità del brevetto, lasciando alla competenza dei giudici nazionali quelle relative alla 
contraffazione23. Tuttavia, a causa delle numerose resistenze sollevate dagli Stati membri a 
seguito della sottoscrizione, la Convenzione di Lussemburgo non è mai entrata in vigore. 
Nel 1985 il testo è stato emendato e nel 1989 è stato incorporato nell’Accordo sul 
brevetto comunitario. Una delle modifiche principali contenute nel nuovo Accordo 
riguardava il sistema giurisdizionale: mentre le azioni di nullità in via principale24 
rimanevano di competenza esclusiva delle Divisioni di annullamento presso l’UEB, le azioni 
di contraffazione e le azioni di annullamento in via riconvenzionale dei brevetti comunitari 
erano affidate alla competenza di tribunali nazionali “specializzati”, formati da giudici 
altamente qualificati dal punto di vista tecnico e scelti attraverso criteri di competenza 
territoriale25. L’Accordo, inoltre, allo scopo di assicurare uniformità nei giudizi e 
nell’interpretazione, prevedeva la creazione di una Corte d’appello comune a tutti gli Stati 
(Community Patent Appeal Court), a cui concerneva la cognizione degli appelli contro le 
decisioni delle Divisioni di annullamento dell’UEB e delle sentenze dei giudizi nazionali di 
primo grado in tema di nullità del brevetto26. Nonostante le modifiche apportate e 
l’aspettativa di tempi brevi per la ratifica, neanche l’Accordo sul brevetto comunitario è mai 
entrato in vigore. Il primo ostacolo era rappresentato dall’estrema complessità del sistema 
                                                      
22 Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto unitario), 
76/76/CEE, preambolo, p. 1. 
23 K. Haertel, Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1985 und ihre wesentlichen 
Ergebnisse, in «GRUR Int», fasc. 5, 1986, pp. 293 ss.; W. Tilmann, Patentschutzsystem in Europa, in 
«Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)», fasc. 3-4, 1998, pp. 325 ss.; O. Bossung, 
Unionspatent statt Gemeinschaftspatent - Entwicklung des europäischen Patents zu einem Patent der 
Europäischen Union, in «GRUR Int», fasc. 6, 2002, pp. 468 ss.; A. Plomer, A Unitary Patent for a 
(Dis)United Europe: the Long Shadow of History, cit., pp. 522-523.  
24 L’Accordo del 1989 prevedeva che le domande di nullità proposte in via riconvenzionale durante il 
giudizio di contraffazione sarebbero rimaste di competenza del giudice nazionale di primo grado. Il giudice 
nazionale di secondo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio e rimettere la decisione al giudice 
comunitario.  
25 M. Scuffi, Il tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali, in C. 
Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Torino, Giappichelli, 2014, 
p. 78. Si veda anche V. Di Cataldo, I brevetti per invenzione e per modello d’utilità. I disegni e modelli (artt. 
2585-2594), Il Codice Civile, Commentario, 3ª ed., Milano, Giuffré, 2012, pp. 270-271. 
26 Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti 
comunitari del 30 dicembre 1989.  
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giudiziario che non sembrava dare garanzia di certezza giuridica27. Inoltre, l’eccessivo costo 
che doveva sostenere l’inventore per la traduzione dell’intero fascicolo relativo al brevetto 
comunitario nella lingua di ciascuno Stato membro della CEE aveva costituto un problema 
non indifferente per gli Stati.  
Consapevole di quali fossero i punti deboli del brevetto comunitario, la Commissione 
europea, nel 1997, ha presentato il “Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei 
brevetti in Europa”28 al fine di superare gli ostacoli alla creazione di un titolo brevettuale 
unitario.  
1.3. La proposta di regolamento del 2000 
La scelta di utilizzare lo strumento della convenzione internazionale, piuttosto che il 
diritto comunitario, era dovuta alla mancanza, all’epoca, di una specifica base giuridica in 
materia brevettuale. All’inizio degli anni ’90, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la 
competenza della Comunità ad «armonizzare le norme nazionali [in tema di proprietà 
intellettuale] in base all’art. 100 del Trattato»29, se l’intervento delle istituzioni comunitarie 
avesse contribuito a realizzare uno degli obiettivi del Trattato stesso30. La stessa Corte di 
Giustizia ha infatti sostenuto la possibilità di creare nuovi titoli di proprietà intellettuale da 
sovrapporre ai titoli nazionali utilizzando la c.d. clausola di flessibilità contenuta all’art. 235 
del Trattato CEE31 (poi art. 308 TCE e attuale art. 352 TFUE), la quale permette un 
ampliamento dei poteri che, pur non espressamente attribuiti dai Trattati alle istituzioni 
comunitarie, sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati dai trattati stessi32. 
Predisporre di un regolamento per disciplinare la creazione di un brevetto comunitario 
significava certezza nell’entrata in vigore della normativa, non essendo necessaria la ratifica 
degli Stati membri.  
                                                      
27 K.P. Mahne, A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe’s 
Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System, in «Journal of the Patent Office Society», 
vol. 94, 2012, p. 179. 
28 Commissione europea, Promuovere l’innovazione tramite il brevetto - Libro verde sul brevetto comunitario 
e sul sistema dei brevetti in Europa, COM(97) 314 def. 
29 Corte di Giustizia, parere 1/94, del 15 novembre 1994, concernente il carattere esclusivo o meno della 
competenza della Comunità a firmare gli Accordi del GATT; Corte di giustizia, sentenza del 31 luglio 
1995, causa C-350/92, Spagna c. Consiglio, par. 23. 
30 COM(1997) 314 def., cit.  
31 Art. 352 TFUE: «Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel 
funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia 
previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della 
Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso». 
32 Spagna c. Consiglio, cit., par. 23. 
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In questa direzione, nel 2000, si è mossa la Commissione europea che, a norma 
dell’art. 308 TCE (ex art. 235 TCE e attuale art. 352 TFUE), ha preparato una bozza di 
regolamento33 in cui ha riproposto sostanzialmente il testo revisionato dall’Accordo sul 
brevetto comunitario. Una delle caratteristiche più importanti che occorre sottolineare 
concerneva, come già anticipato in relazione all’Accordo, la natura non solo unitaria, ma 
anche autonoma del brevetto comunitario. Il brevetto comunitario, infatti, sarebbe 
sottostato «unicamente alle disposizioni del […] regolamento ed ai principi generali del 
diritto comunitario»34. Sarebbe stato, dunque, un titolo diverso rispetto al brevetto europeo. 
La bozza di regolamento, a questo scopo, forniva una completa regolamentazione degli 
aspetti sostanziali del nuovo titolo di proprietà intellettuale: una definizione di esclusività 
attraverso l’esplicitazione del divieto di utilizzazione dell’invenzione (artt. 7 e 8 della 
proposta di regolamento del 2000), l’enunciazione delle limitazioni (art. 9 della proposta di 
regolamento del 2000), tra cui il principio di esaurimento comunitario (art. 10 della proposta 
di regolamento del 2000). Conteneva inoltre la disciplina del diritto di preuso (art. 12 della 
proposta di regolamento del 2000), una serie di regole circa il brevetto comunitario come 
oggetto di proprietà (artt. 15-19 della proposta di regolamento del 2000) e una 
regolamentazione sull’utilizzo delle licenze obbligatorie (art. 21 della proposta di 
regolamento del 2000). Per quanto riguarda il regime delle traduzioni, il regolamento 
presentava invece un’importante novità: non vi era più l’obbligo di tradurre l’intero testo 
del brevetto in tutte le lingue della Comunità europea, ma, una volta rilasciato dall’Ufficio 
europeo dei brevetti in una delle tre lingue ufficiali, era sufficiente tradurre le sole 
rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB, con la facoltà dell’inventore di 
depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità 
europea. Infine, il regolamento prevedeva l’istituzione di un nuovo tribunale comunitario 
centralizzato della proprietà intellettuale, composto da sezioni di primo e di secondo grado, 
con il compito di esaminare le questioni relative sia alla violazione sia alla validità del 
brevetto comunitario35. L’accentramento delle azioni di contraffazione e di validità in un 
unico organo sovranazionale aveva l’obiettivo di garantire degli indirizzi giurisprudenziali 
uniformi assicurando, in questo modo, una certa sicurezza giuridica ai titoli brevettuali che 
avrebbero dovuto avere effetto in tutto il territorio dell’allora Comunità europea. Solamente 
                                                      
33 Commissione europea, Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, 
COM(2000) 412 def. 
34 Ivi, art. 2, par. 2. 
35 La Commissione propone la creazione di un brevetto comunitario, IP/00/714, Bruxelles, 5 luglio 2000. 
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le azioni relative alla proprietà del brevetto o alle licenze sarebbero rimaste, invece, di 
cognizione del giudice nazionale. Il nuovo Tribunale, inoltre, non sarebbe stato più 
competente a conoscere gli appelli contro le Divisioni di annullamento presso l’UEB. Questa 
nuova proposta aveva trovato la sua base giuridica nell’art. 229 A36, introdotto con il Trattato 
di Nizza, il quale prevedeva che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta del 
Parlamento, potesse adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia la 
competenza a pronunciarsi su controversie connesse al brevetto comunitario. Tale decisione 
del Consiglio sarebbe entrata in vigore solo a seguito dell’adozione di suddette disposizioni 
da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive normative costituzionali. Ai sensi 
dell’art. 308 TCE (attuale art. 352 TFUE) il regolamento avrebbe dovuto essere adottato 
all’unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo37. Data la regola 
dell’unanimità, l’esigenza del Consiglio era quella di trovare un compromesso tra le esigenze 
degli Stati membri della Comunità e, a questo scopo, nel marzo 2003, lo stesso ha avviato 
delle discussioni sulla base di un “common political approach”38. Gli Stati, tuttavia, non sono 
mai riusciti a trovare un accordo né sulla proposta del Consiglio di rendere obbligatoria la 
traduzione delle rivendicazioni del brevetto (rilasciato dall’UEB) in tutte le lingue della 
Comunità, a causa degli elevati costi che avrebbe dovuto sostenere l’inventore39, né sulla 
centralizzazione del sistema giurisdizionale proposto40. 
La Commissione, nell’aprile 2007, ha così rilanciato le discussioni in seno al Consiglio 
attraverso una comunicazione41 nella quale si ribadiva la necessità di creare un brevetto 
comune a tutti gli Stati della Comunità. «La frammentazione del mercato unico dei 
brevetti», affermava la Commissione, «ha conseguenze negative sotto il profilo della 
                                                      
36 Art. 229A TUE: «Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando 
all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare 
disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a 
pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che 
creano titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l’adozione di siffatte disposizioni 
da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali». 
37 Sul punto, K-H. Lehne, Patent initiative for a New European Patent Law, in «GRUR Int», fasc. 5, 2006, 
pp. 363 ss. 
38 Consiglio, documento 7159/03 del 3 marzo 2003. 
39 Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Accompanying document to the Proposal for 
a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, SEC(2010) 797, p. 10. 
40 Cfr. Consiglio, Proposal for a Council regulation on the Community Patent, documento 8539/03 del 16 
aprile 2003; documento 10404/03 del 11 giugno 2003; documento 10728/03 del 23 giugno 2003; 
documento 12219/03 del 4 settembre 2003; documento 15086/03 del 21 novembre 2003. 
41 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio -Migliorare il sistema dei brevetti in Europa-, COM(2007) 165 def. 
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competitività europea rispetto a Stati Uniti, Giappone e alle potenze economiche emergenti 
come la Cina»42.  
Nell’anno precedente la Commissione aveva già avviato una consultazione con 
l’obiettivo di raccogliere il parere di tutte le parti interessate (imprese, esperti in brevetti, 
associazioni di industriali, pubbliche autorità ed esponenti del mondo accademico) sul 
sistema brevettuale vigente. La maggior parte di queste aveva sostenuto l’adozione di un 
brevetto comunitario, come sistema «semplice, economico, di alta qualità ed accessibile 
tramite uno sportello unico in Europa, tanto per le procedure di esame e il rilascio dei 
brevetti quanto per le procedure successive al rilascio, compreso il contenzioso»43. 
Occorreva quindi giungere rapidamente a una soluzione condivisa da tutti gli Stati membri. 
1.4. L’introduzione dell’art. 118 e la cooperazione rafforzata 
Sulla base dei negoziati svoltisi negli anni precedenti, il Trattato di Lisbona ha 
introdotto una base giuridica specifica in tema di proprietà intellettuale: l’art. 118 del TFUE. 
Il primo paragrafo sancisce che «nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del 
mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di 
garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per 
l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a 
livello di Unione». Grazie all’introduzione di questa norma, all’Unione europea è stata 
attribuita una specifica competenza nella creazione di titoli europei di proprietà intellettuale, 
escludendo la necessità di ricorrere alla clausola di flessibilità di cui all’art. 352 TFUE. Il 
secondo paragrafo44, invece, stabilisce una regola speciale per la determinazione del regime 
linguistico dei suddetti titoli europei: la disciplina relativa alle traduzioni dovrà essere 
contenuta all’interno di un apposito regolamento45, adottato secondo procedura legislativa 
                                                      
42 Ivi, p. 2. Sul punto si veda anche J. Pagenberg, Die EU-Patentrechtsreform – zurück auf Los?, in «GRUR», 
fasc. 6, 2012, pp. 582 ss.  
43 COM(2007) 165 def., cit., p. 4. 
44 Art. 118, par. 2, TFUE: «Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura 
legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa 
consultazione del Parlamento europeo». 
45 Commission Staff Working Paper, Impact Assessment accompanying document to the Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and the Council implementing enhanced cooperation in the area of 
the creation of unitary patent protection and Proposal for a Council Regulation implementing enhanced 
cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation 
arrangements, SEC(2011) 482 final, 13 aprile 2011, p. 7. 
 15 
speciale, nella quale il Consiglio delibera all’unanimità, previa consultazione del 
Parlamento46.  
Sulla base della competenza attribuita dall’art. 118, par. 2, TFUE la Commissione ha 
adottato una nuova proposta di regolamento relativo al regime di traduzioni applicabili ad 
un futuro brevetto dell’Unione europea47.  
Secondo la Commissione, l’opzione preferibile, in termini di semplicità e di costi, era 
quella di avere un brevetto comunitario depositato, rilasciato e pubblicato in una delle tre 
lingue ufficiali dell’UEB con traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre due lingue 
ufficiali. Suddetta proposta ha ottenuto la maggioranza di consensi in Consiglio, ma non 
l’unanimità, come invece richiesto all’art. 118, par. 2, TFUE, a causa del veto di Italia e 
Spagna48. I due Stati richiedevano che fosse adottata la soluzione dell’english only, cioè 
dell’inglese come unica lingua di deposito, rilascio e pubblicazione, o, in alternativa, che le 
rivendicazioni fossero tradotte anche in italiano e spagnolo. Per superare le obiezioni 
sollevate da Italia e Spagna, dodici Stati membri49 hanno manifestato l’intenzione di istaurare 
una cooperazione rafforzata, a norma dell’art. 20 TUE, al fine di creare un brevetto unitario 
con il regime linguistico proposto dalla Commissione. Nel frattempo, altri tredici Stati 
hanno presentato la richiesta per entrare nella procedura di cooperazione rafforzata che è 
stata autorizzata dal Consiglio il 10 marzo 201150, a seguito del parere positivo del 
                                                      
46 Nel dicembre del 2009 il Consiglio, nelle conclusioni sul “Sistema migliorato dei brevetti in Europa” 
(Consiglio, documento 17229/09 del 7 dicembre 2009) e nella “Proposta di regolamento del Consiglio 
relativo al brevetto unitario – approccio generale” (Consiglio, documento 16113/09/1 del 27 novembre 
2009) ha affermato l’esigenza di un regolamento relativo al regime delle traduzioni. 
47 COM(2010) 350 final, cit. La proposta di regolamento sul regime linguistico era accompagnata da una 
valutazione d’impatto, contenente diverse soluzioni relative alla questione del sistema di traduzione. Essa 
metteva a confronto l’impatto economico che derivava da quattro opzioni differenti: un brevetto UE con 
l’inglese come unica lingua; un brevetto UE, depositato, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue 
ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, con traduzione nelle altre due lingue ufficiali; un brevetto UE 
depositato, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue ufficiali dell’UEB, ma con traduzione delle 
rivendicazioni nelle lingue ufficiali più comunemente parlate nell’Unione e infine un brevetto UE 
depositato, rilasciato e pubblicato come nelle due opzioni precedenti, ma con traduzione delle 
rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea. Commission staff working document - Impact 
assessment - Accompanying document to the Proposal for a Council Regulation on the translation 
arrangements for the European Union patent COM(2010) 350 final, SEC(2010) 797. 
48 E. Bonadio, The EU Embraces Enhanced Cooperation In Patent Matters: Towards a Unitary Patent 
Protection System, in «European Journal of Risk Regulation (EJRR)», fasc. 3, 2011, p. 416. 
49 I dodici Stati membri che hanno dichiarato di voler istituire una cooperazione rafforzata sono: 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, 
Regno Unito. 
50 Consiglio dell’UE, Decisione del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore 
dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE). V. anche Consiglio dell’Unione europea, 
3057° sessione del Consiglio sulla Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio) del 10 
dicembre 2010 dove la maggioranza delle delegazioni constatano che la cooperazione rafforzata sia l’unica 
opzione per creare un sistema unificato di brevetti in Europa, a causa dell’esistenza di difficoltà 
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Parlamento europeo51. Il 13 aprile 2011, sulla base dell’autorizzazione del Consiglio, la 
Commissione ha presentato due proposte di regolamento come autorizzazione della 
cooperazione rafforzata52: il regolamento n. 1257/2012 concernente le norme di diritto 
sostanziale sul brevetto unitario53 e il regolamento n. 1260/2012 relativo al regime di 
traduzione54.  
Prima di passare all’analisi della cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale 
unitaria, può essere utile ripercorrere brevemente l’evoluzione dell’istituto della 
cooperazione rafforzata, analizzando le norme che lo disciplinano e la procedura per la sua 
attivazione. 
2. Flessibilità e integrazione differenziata nell’Unione europea 
Sebbene l’obiettivo dell’Unione europea sia quello di «porre le fondamenta di 
un’unione sempre più stretta fra i popoli europei»55 non sempre le norme prodotte 
dall’Unione si applicano uniformemente a tutti gli Stati membri56. L’UE ha regolarmente 
utilizzato forme di applicazione differenziata57 allo scopo di conciliare due esigenze diverse: 
la diversità culturale, politica ed economica degli Stati membri con l’esigenza di assicurare 
comunque uno sviluppo nel processo di integrazione. Basti pensare all’adesione di nuovi 
Stati all’Unione europea per i quali l’immediata applicazione dell’acquis communautaire può 
risultare particolarmente difficile58. In questo caso i Trattati prevedono delle deroghe di 
                                                      
insormontabili (opposizione di Italia e Spagna) che impediscono di prendere una decisione all’unanimità 
come prescritto dai Trattati.  
51 Parlamento europeo, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di 
decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela 
brevettuale unitaria, (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE). 
52 Commissione, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di 
una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM(2011) 215 
final. 
53 Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo 
all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. 
54 Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al 
regime di traduzione applicabile. 
55 Preambolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
56 G. Gaja, A. Adinolfi, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Bari, Laterza, 2012, p. 123. 
57 Paolo Fois distingue tra applicazione differenziata e integrazione differenziata: nel primo caso si è in 
presenza di regole poste in essere con il consenso di tutti gli Stati membri, ma con la previsione di deroghe 
circa l’applicazione di dette regole ad uno o più Stati, nel secondo caso si è in presenza di regole poste in 
essere con il consenso di una parte degli Stati membri, volenterosi di approfondire il processo di 
integrazione, che hanno effetto unicamente per quegli Stati. P. Fois, Applicazione differenziata e flessibilità 
nel diritto dell’Unione europea, in «Studi sull’integrazione europea», fasc. 1, 2011, pp. 25-39. 
58 R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2014, p. 45. 
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carattere transitorio per consentire l’adeguamento alla disciplina europea in modo graduale. 
Esistono, oltre all’ipotesi appena menzionata, diversi casi di dissociazione da parte di alcuni 
Stati membri all’applicazione di norme dei Trattati. Le norme sull’Accordo sulla politica 
sociale, allegato al trattato Maastricht del 1992 (e abrogato con il Trattato di Amsterdam), 
non si applicavano al Regno Unito. Nella stessa prospettiva, le norme relative al c.d. spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia non si applicano alla Danimarca in base al Protocollo n. 21. 
Inoltre, Regno Unito e Irlanda hanno esercitato la facoltà di opting out rispetto ad alcune 
previsioni dello stesso Protocollo. Nello stesso TFUE, l’art. 35559 pone dei limiti 
all’applicazione delle norme del Trattato ad alcuni territori degli Stati membri. Il protocollo 
n. 30 prevede l’esclusione di alcuni effetti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, alla quale l’art. 6, par 1, TUE dà lo stesso valore dei Trattati, al Regno Unito e alla 
Polonia60.  
Oltre a questi casi di dissociazione61, in cui si è lasciata la libertà di optare per una 
limitazione di norme di portata generale, con l’incremento del numero degli Stati membri 
dell’Unione e le maggiori competenze della stessa62, si è prospettata una diversa esigenza da 
                                                      
59 Art. 355 TFUE: «Oltre alle disposizioni dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea relativo al campo 
di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti: 1. Le disposizioni dei trattati 
si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione, a Saint Martin, 
alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformemente all’articolo 349. 2. I paesi e i territori 
d’oltremare, il cui elenco figura nell’allegato II, costituiscono l’oggetto dello speciale regime di associazione 
definito nella quarta parte. I trattati non si applicano ai paesi e territori d’oltremare che mantengono 
relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell’elenco 
precitato. 3. Le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la 
rappresentanza nei rapporti con l’estero. 4. Le disposizioni dei trattati si applicano alle isole Åland 
conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione 
della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. 5. In deroga all’articolo 
52 del trattato sull’Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo: a) i trattati non si applicano 
alle Faeröer; b) i trattati non si applicano alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a 
Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l’attuazione del regime definito nel protocollo relativo 
alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all’atto relativo 
alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della 
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di 
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della 
Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo; c) le disposizioni dei trattati sono applicabili 
alle isole Normanne ed all’isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l’applicazione del 
regime previsto per tali isole dal trattato relativo all’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità 
economica europea e alla Comunità europea dell’energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972. 6. Il 
Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica 
lo status, nei confronti dell’Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 
1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa consultazione della Commissione». 
60 Per una trattazione estesa dei primi casi di integrazione differenziata cfr. C.D. Ehlermann, Différenciation 
accrue ou uniformité renforcée?, in «Revue du Marché Unique Européen», 1995, pp. 191 ss. 
61 Un’altra forma di applicazione differenziata è la “cooperazione strutturata permanente” relativa alla 
difesa comune.  
62 V. Costantinesco, Le clauses de «coopération renforcée. Le protocole su l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, in «Revue Trimestrielle de droit Européen», 1997, p 752; H. Wallace, 
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parte di gruppi di Stati volenterosi di procedere verso forme di integrazione più avanzate63. 
Si è parlato, nel corso degli anni, di Europa “a più velocità”, “a geometria variabile”64, o “à 
la carte”65. 
Le prime iniziative di integrazione avanzata sono nate fuori dall’ordinamento 
europeo. 
Un esempio è l’Accordo di Schengen, firmato da dieci Stati nel 1985 (e integrato poi 
nel Trattato di Amsterdam), per l’abolizione dei controlli alle frontiere comuni. Altri esempi 
di partecipazione differenziata sono l’Unione monetaria, il Meccanismo di fiscalità europeo, 
il Meccanismo di vigilanza bancaria o il “Fiscal Compact”.  
Il progressivo estendersi delle competenze in capo all’Unione europea, l’eliminazione 
per diverse materie della regola dell’unanimità, allo scopo di facilitare l’adozione di atti da 
parte delle istituzioni europee, e la consapevolezza che una determinata disciplina sarebbe 
entrata in vigore più celermente attraverso un atto europeo che una convenzione 
internazionale hanno fatto sì che lo strumento internazionale venisse usato sempre meno 
dagli Stati membri66. Parallelamente, per evitare che iniziative normative finalizzate ad una 
maggiore integrazione tra gli Stati membri fossero realizzate attraverso strumenti di diritto 
internazionale, dunque al di fuori dalla cornice europea, e per assicurare coerenza e 
armonizzazione tra le varie forme di flessibilità, negli anni ’90 si è iniziato a 
“costituzionalizzare” queste forme di integrazione differenziata67. La possibilità che alcuni 
Stati membri instaurassero delle cooperazioni, dirette a perseguire obiettivi fissati dai 
Trattati, anche in assenza di un consenso comune, è stata istituzionalizzata con il Trattato di 
Amsterdam del 1997, attraverso l’introduzione del Titolo VII del Trattato sull’Unione 
europea. Lo stesso Parlamento europeo aveva ritenuto indispensabile «mantenere un 
quadro istituzionale unico», dal momento che «solo il sistema comunitario [avrebbe offerto] 
le garanzie necessarie in termini di controllo democratico, di controllo giurisdizionale e di 
                                                      
Flexibility: A Tool of Integration or Restraint on Disintegration?, in K. Neunreither, A. Wiener (eds.), 
European Integration After Amsterdam. Institutional Dynamics and Prospects for Democracy, Oxford, 
Oxford University Press, 2000, pp. 185 ss.  
63 U. Draetta, Elementi di diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2012, p. 91. 
64 Si veda, ad esempio, P. Manin, Le problème de la «géométrie variable», in P. Manin (éd.), La révision du 
Traité sur l’Union européenne - perspectives et réalités, Parigi, Pedone, 1996, p. 27 ss. 
65 L’espressione “a più velocità” richiama ritmi di integrazione diversi, “a geometria variabile” sottintende 
differenze dal punto di vista geografico, mentre “à la carte” allude a diversi ambiti funzionali o materiale. 
V. Flexibility and the future of the European Union, A Federal Trust report on flexible integration in the 
European Union, October 2005. 
66 L.S. Rossi, Le convenzioni fra Stati membri dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2000, p. 276. 
67 Si veda A. Tizzano, Cooperazione rafforzata e flessibilità, in «Diritto dell’Unione europea», fasc. 2-3, 2001, 
p. 462; A. Warleigh, Flexible integration: which model for the European Union, Londra – New York, 
Sheffield Academic Press, 2002, interim. 
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solidarietà». Le condizioni fissate dal Trattato di Amsterdam erano finalizzate proprio a 
«ridurre i rischi di lacerazione dei legami di solidarietà fra gli Stati membri e di 
frammentazione dello spazio giuridico comunitario» permettendo ad alcuni Stati di 
accelerare l’integrazione, perseguendo l’obiettivo finale di indurre gli altri Stati ad aderire 
alla cooperazione rafforzata68.  
2.1. L’istituto della cooperazione rafforzata 
Come già anticipato, il Trattato di Amsterdam ha introdotto la possibilità, per un 
gruppo di Stati membri, di adottare forme di cooperazione speciali, avvalendosi delle 
istituzioni europee, qualora un obiettivo previsto dai Trattati non fosse raggiungibile dalla 
Comunità nel suo insieme, per mancanza delle maggioranze necessarie in Consiglio69.  
L’instaurazione di una cooperazione rafforzata, così come originariamente concepita, 
era subordinata al rispetto di particolari condizioni: promuovere e rispettare i principi dei 
Trattati, riguardare almeno la maggioranza degli Stati membri, non pregiudicare le 
competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati non partecipanti e proteggerne gli interessi, 
non riguardare settori di competenza esclusiva della Comunità europea né interferire con le 
politiche, le azioni e i programmi comunitari. Sul piano procedurale era previsto che gli Stati 
interessati presentassero la richiesta alla Commissione, la quale aveva il compito di elaborare 
una proposta da sottoporre al Consiglio. Il Consiglio doveva approvare la cooperazione 
rafforzata a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo. 
L’opposizione di un solo membro del Consiglio, però, faceva sì che non si procedesse alla 
votazione. Tali rigorose regole procedurali ne hanno, de facto, impedito l’utilizzo70. Per 
questo motivo, l’ipotesi della cooperazione rafforzata è stata rivista nel Trattato di Nizza71. 
In primo luogo, è stato aggiunto un chiaro riferimento alla ratio della cooperazione 
rafforzata: essa doveva mirare non solo a realizzare gli obiettivi della Comunità europea, ma 
anche a rafforzarne il processo di integrazione. Sono stati inoltre eliminati alcuni requisiti 
                                                      
68 Parlamento europeo, Risoluzione del Parlamento europeo sulla cooperazione rafforzata, 25 ottobre 2000, 
(2000/2162(INI)), cit. 
69 In tema si veda G. Gaja, La cooperazione rafforzata, in «Diritto dell’Unione europea», fasc. 2-3, 1998, pp. 
315 ss.; Id. How Flexible Is Flexibility Under the Amsterdam Treaty?, in «Common Market Law Review», 
fasc. 4, 1998, pp. 855 ss.; H. Kortenberg, Closer Cooperation in the Treaty of of Amsterdam, in «Common 
Market Law Review», vol. 33, 1998, pp. 833 ss. 
70 F. Pocar, Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato europeo, in «Rivista di 
Diritto Internazionale», fasc. 2, 2011, p. 299. 
71 L.S. Rossi, Cooperazione rafforzata e Trattato di Nizza: quali geometrie per l’Europa allargata?, in A. 
Tizzano (a cura di), Il Trattato di Nizza, Milano, Giuffré, 2003, pp. 41 ss.  
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che ne rendevano difficile l’applicazione come, ad esempio, il riferimento al rispetto degli 
interessi degli Stati non partecipanti, il divieto che essa riguardasse la cittadinanza europea 
e la condizione relativa all’incidenza sulle politiche, azioni e programmi comunitari; 
condizione, quest’ultima, che non permetteva cooperazioni rafforzate nell’ambito del primo 
pilastro72.  
Ma la novità più significativa introdotta con il Trattato di Nizza riguardava 
l’eliminazione del diritto di veto degli Stati membri. Se uno Stato membro avesse voluto 
opporsi all’instaurazione della cooperazione rafforzata, avrebbe dovuto sottoporre la 
questione al Consiglio, il quale avrebbe deciso a maggioranza qualificata73. Sebbene le 
modifiche apportate con il Trattato di Nizza fossero finalizzate a una maggiore flessibilità 
dell’istituto, per fare in modo che gli Stati membri utilizzassero lo strumento della 
cooperazione rafforzata è stata necessaria un’ulteriore revisione della disciplina, avvenuta 
con il Trattato di Lisbona. Lo strumento della cooperazione rafforzata è ora disciplinato agli 
artt. 20 TUE e 326 e ss. TFUE. A norma del secondo periodo dell’art. 20, par. 1, TUE, 
l’obiettivo della cooperazione rafforzata è quello di «promuovere la realizzazione degli 
obiettivi dell’Unione, proteggere i suoi interessi e rafforzare il suo processo di integrazione». 
La differenziazione deve quindi rappresentare un supplemento all’integrazione74, uno 
strumento per raggiungere un’integrazione più stretta tra alcuni Stati “avanguardisti”, 
rispettando la volontà degli altri Stati di rimanere in un livello più basso per un periodo 
(illimitato) di tempo75, coniugando così integrazione e asimmetria76. L’integrazione, infatti, 
è basata su obiettivi comuni a tutti gli Stati che possono essere raggiunti con velocità diverse. 
                                                      
72 Il Trattato di Maastricht ha introdotto una particolare struttura istituzionale fondata sui c.d. tre «pilatri», 
finalizzata a ricomprendere tutte le forme di cooperazione poste in essere dagli Stati membri. Il primo 
pilastro era costituito dalle Comunità europee, regolato dal Trattato CE e dal Trattato EURATOM 
(Comunità europea dell’energia atomica), il secondo pilastro concerneva la politica estera e di sicurezza 
comune (PESC), disciplinata dal titolo V del Trattato sull’Unione europea e, infine, per terzo pilastro si 
intendeva la cooperazione in materia di giustizia e degli affari interni, divenuta, dopo il Trattato di 
Amsterdam, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Tale struttura è scomparsa con il 
Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009. Rimane il Trattato dell’Unione europea 
(con alcune modifiche) e il Trattato che istituisce la Comunità europea viene rinominato il Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. Resta in vita, invece, la Comunità europea dell’energia atomica. 
73 Un’importante novità introdotta con il Trattato di Nizza concerneva la statuizione di particolare 
cooperazione rafforzata in materia di Politica estera e Sicurezza comune (PESC). In tema si veda M. 
Cremona, Enhanced Cooperation and the Common Foreign and Security and Defence Policies of the EU, 
EUI Working Papers LAW No. 2009/21, disponibile in http://hdl.handle.net/1814/13002. 
74 S. Kurpas, J. De Clerck-Sachsse, J.I. Torreblanca, G. Ricard-Nihoul, From Threat to Opportunity. Making 
Flexible Integration Work, European Policy Institutes Network, Working Paper n. 15, Settembre 2006. 
75 M. Lamping, Enhanced cooperation. A proper approach to market integration in the field of unitary patent 
protection?, in «IIC», fasc. 8, 2011, pp. 879 ss.  
76 C.M. Cantore, We’re one, but we are not the same: Enhanced cooperation and the tension between Unity 
and Asymmetry in the EU, in «Perspectives on Federalism», fasc. 3, 2011, p. 4. 
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Non si deve trattare di accordi parziali tra Stati che hanno come conseguenza la 
frammentazione del diritto dell’Unione77. A questo scopo, l’art. 20 TUE e gli artt. 326 ss. 
TFUE pongono dei limiti, sia ex ante, sia ex post al momento dell’instaurazione di una 
cooperazione rafforzata, al fine di assicurare, da un lato, che le azioni intraprese nell’ambito 
della cooperazione siano in linea con le politiche dell’Unione e, dall’altro, che gli Stati non 
partecipanti non siano danneggiati dalla loro esclusione dalla cooperazione.  
Procedendo con la disamina dei limiti imposti dai Trattati, si nota subito come l’art. 
20, par. 1, TUE escluda la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro 
delle competenze esclusive, espressamente elencate all’art. 3 TUE. Ciò trova facile 
giustificazione nel fatto che, in queste materie, gli Stati hanno già rinunciato alla loro 
sovranità, lasciando il potere di legiferare in capo all’Unione europea.  
Un altro importante limite è contenuto nel secondo paragrafo dell’art. 20 TUE, il 
quale statuisce che la cooperazione rafforzata debba essere autorizzata dal Consiglio solo in 
ultima istanza, quando «gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere 
conseguiti in un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme». È pacifico che gli 
interessi dell’Unione e il processo di integrazione non sarebbero rispettati se da ogni 
negoziato infruttuoso scaturisse l’instaurazione di una cooperazione78. Le cooperazioni 
rafforzate, infatti, devono rappresentare un’eccezione e non un’alternativa adottata per 
evitare di cercare un compromesso79. Solamente quando risulta impossibile adottare una 
normativa per l’Unione nel suo insieme «in un futuro prevedibile»80, il Consiglio può 
autorizzare una cooperazione rafforzata. Il requisito dell’ultima ratio va letto in combinato 
disposto con il principio di leale collaborazione fra gli Stati, di cui all’art. 4, par. 3, TUE, il 
quale si applica sia agli Stati partecipanti alla cooperazione sia agli Stati che hanno deciso di 
non parteciparvi. Più specificatamente, l’art. 327 TFUE rappresenta proprio un corollario 
di tale principio. Suddetto articolo stabilisce infatti che se, da un lato, gli Stati parte della 
cooperazione rafforzata devono rispettare «le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati 
membri che non vi partecipano», dall’altro, questi ultimi non devono ostacolarne 
l’attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.  
                                                      
77 J. Shaw, Flexibility in a “reorganized” and “simplified” treaty, in «Common Market Law Review», fasc. 2, 
2003, p. 310. 
78 Corte di Giustizia, sentenza del 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, Spagna e Italia c. 
Consiglio, par. 49. 
79 J.M. De Areilza, The reform of enhanced co-operation rules: towards less flexibility?, in B. De Witte, D. 
Hanf , E. Vos (eds.), The many faces of differentiation in the EU Law, Antwerpen, Intersentia, 2001, p. 30. 
80 Spagna e Italia c. Consiglio, cit., par. 50. 
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Tornando ai limiti ex ante, l’art. 326 TFUE prescrive che «le cooperazioni rafforzate 
rispettano i Trattati e il diritto dell’Unione». Esse, inoltre, «non possono recare pregiudizio 
né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono 
costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono 
provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi». La creazione di un mercato unico, 
basato sul principio di non discriminazione e libera concorrenza, è stato il principio 
fondante dell’integrazione europea sin dalle sue origini. È quindi pacifico che questo 
rappresenti un limite ben definito nell’instaurazione di cooperazioni rafforzate.  
Più generica risulta essere la prima disposizione, la quale lascia invece un ampio 
margine di discrezionalità al Consiglio dal momento che alcune restrizioni del mercato 
possono comunque essere tollerate seppur in presenza di determinate condizioni81.  
Va poi osservato che, con il Trattato di Lisbona, viene tutelata non solo la coesione 
economia e sociale, ma anche la coesione territoriale. In questa prospettiva, il Trattato 
prevede altre due limitazioni concernenti il momento successivo all’istaurazione di una 
cooperazione rafforzata. Innanzitutto l’art. 20, par. 4, TUE sancisce che «gli atti adottati nel 
quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti», 
garantendo dunque l’assenza di effetti extra-territoriali82. In secondo luogo, tali atti non sono 
considerati «un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all’adesione 
all'Unione», né dagli altri Stati non facenti parte alla cooperazione.  
2.2. La procedura di attivazione della cooperazione rafforzata 
Per garantire il rispetto dei Trattati ed evitare un abuso dello strumento della 
cooperazione rafforzata, gli artt. 328 ss. TFUE prevedono il coinvolgimento delle istituzioni 
europee sia nella fase di attivazione sia durante il suo funzionamento.  
Per instaurare una cooperazione rafforzata, almeno nove Stati membri devono 
trasmettere una richiesta formale alla Commissione precisando il campo d’applicazione e lo 
scopo. La Commissione deve valutare se la richiesta soddisfi i requisiti previsti dai Trattati 
e, in caso positivo, può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Dalla lettera della 
disposizione emerge l’assenza di un obbligo, in capo alla Commissione, di presentare al 
Consiglio la richiesta di attivazione di una cooperazione rafforzata; qualora, però, la 
Commissione decidesse di non presentare tale richiesta, deve informare gli Stati membri 
                                                      
81 F. Pocar, Brevi note sulle cooperazioni rafforzate cit., p. 300.  
82 L.S. Rossi, Art. 20 TUE, Artt. 326 - 334 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 
Milano, Giuffré, 2014, pp. 216-221 e pp. 2426-2432. 
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interessati delle ragioni che hanno portato a tale decisione. La proposta deve essere poi 
autorizzata dal Consiglio, tramite procedura legislativa ordinaria, previa approvazione del 
Parlamento ex art. 329 TFUE.  
Gli artt. 330, 332 e 333 TFUE disciplinano il funzionamento della cooperazione 
rafforzata alla luce dei principi di trasparenza e partecipazione. Possono partecipare alle 
deliberazioni tutti i membri del Consiglio, anche quelli che hanno scelto di rimanere fuori 
dalla cooperazione rafforzata, sebbene questi ultimi non abbiano diritto di voto83. Si è 
cercato, in questo modo, di evitare l’istituzione di organi «ristretti», autonomi rispetto alla 
struttura dell’Unione84. Non sono previste regole speciali per le altre due istituzioni 
coinvolte, Parlamento e Commissione, le quali esercitano i loro poteri nella loro normale 
composizione.  
Un altro principio che si evince dai Trattati (più in particolare, dall’art. 20, par. 1, 
TUE e dagli artt. 328 e 331 TFUE) è il “principio di apertura”: non solo nel senso che il 
meccanismo della cooperazione rafforzata è sempre aperto agli altri Stati membri, sia 
durante la fase iniziale di costituzione della cooperazione sia durante la fase successiva, ma 
anche nel senso che la Commissione e gli Stati membri partecipanti hanno l’obbligo di 
promuovere la partecipazione alla cooperazione del maggior numero possibile di Stati 
membri (art. 328, par. 1, TFUE). Ciò significa che la cooperazione rafforzata dovrebbe avere 
carattere temporaneo; essa si pone come una sperimentazione di forme di integrazione più 
veloci, atte a entrare a far parte dell’acquis communautaire una volta che tutti gli Stati membri 
siano pronti ad accettare la nuova disciplina. 
Il meccanismo di partecipazione a una cooperazione rafforzata in corso sembra essere 
più semplice rispetto a quello di attivazione; viene coinvolta solo la Commissione durante la 
procedura, mentre il Consiglio è chiamato solamente nel caso in cui sorgano delle difficoltà. 
Lo Stato membro interessato a partecipare a una cooperazione rafforzata in corso deve 
                                                      
83 Nelle votazioni del Consiglio, l’unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati 
membri partecipanti, mentre per quanto riguarda la maggioranza qualificata, l’art. 330 TFUE rimanda alla 
regola generale prevista dall’art. 238, par. 3, TFUE. L’art. 333 TFUE fissa delle regole speciali attraverso 
le quali il Consiglio può modificare le regole di voto interne al procedimento legislativo. Qualora una 
disposizione dei Trattati, che può essere applicata alla cooperazione rafforzata, stabilisca che il Consiglio 
deliberi all’unanimità, il Consiglio, sempre all’unanimità, può adottare una decisione che prevede che 
delibererà a maggioranza qualificata. Stessa cosa vale per le regole sul procedimento legislativo: qualora 
una disposizione dei Trattati stabilisce che il Consiglio debba adottare atti seguendo la procedura 
legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all’unanimità ex art. 333 TFUE, può adottare una decisione 
che prevede che delibererà seguendo la procedura legislativa ordinaria. In questo caso, il Consiglio è 
obbligato a consultare previamente il Parlamento. 
84 G. Rossolillo, Cooperazione rafforzata e unione economica e monetaria: modelli di flessibilità a confronto, 
in «Rivista di diritto internazionale», fasc. 2, 2014, p. 341. 
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notificare l’intenzione al Consiglio e alla Commissione. La Commissione, entro un termine 
di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, deve verificare che le condizioni di 
partecipazione siano soddisfatte. In caso positivo, la Commissione conferma la 
partecipazione dello Stato membro e adotta le misure transitorie necessarie per 
l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata mentre, in caso 
negativo, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame 
della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta e vaglia nuovamente 
la presenza delle condizioni di partecipazione. Se ritiene che le condizioni di partecipazione 
continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la 
questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta, deliberando a norma dell’art. 330 
TFUE.  
2.3. La cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria 
Secondo le istituzioni europee, la cooperazione rafforzata in tema di brevetto 
unitario85 avrebbe rappresentato il «necessario quadro giuridico per l’istituzione della tutela 
brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti» e avrebbe garantito «la possibilità per 
le imprese in tutta l’Unione di migliorare la propria competitività, potendo scegliere di 
acquisire una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti»86. Alla luce della 
disciplina appena esposta, secondo il Consiglio, tutti i requisiti imposti dai Trattati 
risultavano soddisfatti: la cooperazione è stata attivata come strumento di ultima istanza (art 
20, par. 2, TUE) dal momento che l’Unione europea nel suo insieme non avrebbe raggiunto 
l’obiettivo di creare una tutela brevettuale unificata entro un termine ragionevole. È stata 
                                                      
85 La cooperazione rafforzata in tema di brevetto unitario è solamente la seconda nella storia dell’Unione. 
Il primo caso di cooperazione rafforzata riguarda la disciplina del divorzio e della separazione legale 
(regolamento (UE) n. 1259/2010, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione 
rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale) ed è stata autorizzata 
dal Consiglio nel 2010 (Decisione del Consiglio 2010/405/UE). Nel preambolo della decisione il Consiglio 
ha fatto riferimento a una sua precedente decisione del 2008 con la quale constatava che gli obiettivi del 
regolamento in tema di separazione e divorzio non potevano essere raggiunti in tempi ragionevoli 
dall’Unione nel suo insieme, evidenziando come tale cooperazione fosse intesa a promuovere gli obiettivi 
dell’Unione e a rafforzare il suo processo di integrazione. In tema v. ad esempio I. Ottaviano, La prima 
cooperazione rafforzata dell’Unione europea: una disciplina comune in materia di legge applicabile a 
separazioni e divorzi transnazionali, in «Diritto dell’Unione europea», fasc. 1, 2011, pp. 113 ss.; S. Peers, 
Divorce European the First Authorization of Enhanced Cooperation, in «European Constitutional Law 
Review», 2010, pp. 339 ss.; J.J. Kuipers, The Law Applicable to Divorce as Test Ground for Enhanced 
Cooperation, in «European Law Journal», vol. 18, fasc. 2, 2012, pp. 201 ss. Il 22 gennaio 2013 il Consiglio 
ha approvato una terza cooperazione rafforzata tra undici Stati membri nel settore dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie (decisione 2013/52/UE). In tema, ad esempio, G. Rossolillo, Cooperazione rafforzata 
e unione economica e monetaria: modelli di flessibilità a confronto, cit., pp. 325 ss.  
86 Decisione del Consiglio 2011/167/UE, par. 6. 
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inoltre instaurata per un settore di competenza non esclusiva dell’Unione (art. 20, par. 1, 
TUE), considerato che l’art. 118 TFUE rientra nelle competenze concorrenti dell’Unione 
elencate all’art. 4 TFUE87. Promuove la realizzazione degli obiettivi dell’Unione88 e rispetta 
sia il diritto dell’Unione europea in materia di brevetti (art. 326 TFUE) sia le competenze, i 
diritti e gli obblighi degli Stati non partecipanti alla cooperazione (art. 327 TFUE). A 
quest’ultimo proposito, infatti, la possibilità di ottenere una tutela brevettuale unitaria valida 
per tutto il territorio degli Stati membri partecipanti non avrebbe pregiudicato «la 
disponibilità o le condizioni di tutela dei brevetti nei territori degli Stati membri non 
partecipanti»89.  
Di diverso parere erano due dei tre Stati membri non partecipanti alla cooperazione, 
Italia e Spagna, i quali, a seguito dell’instaurazione della cooperazione rafforzata, hanno 
impugnato la decisione del Consiglio di fronte alla Corte di giustizia. Tralasciando ora 
l’analisi della sentenza90 che verrà esaminata nel prossimo capitolo91, basti sapere che la 
Corte ha rigettato il ricorso proposto dai due Stati. Al seguito della sentenza della Corte, 
l’Italia, nel 2015, ha deciso di entrare ufficialmente nella cooperazione rafforzata sul brevetto 
europeo con effetto unitario92. 
                                                      
87 Art. 4, TFUE: «L’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le 
attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6. 2. L’Unione ha una 
competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno; 
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, 
sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) 
ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; j) spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli 
aspetti definiti nel presente trattato. 3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, 
l’Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, 
senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare 
la loro. 4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione ha competenza per 
condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di 
impedire agli Stati membri di esercitare la loro». 
88 Cfr. art. 3, par. 3, TUE: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile 
dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale 
di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato 
livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e 
tecnologico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la 
protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del 
minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. 
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo 
del patrimonio culturale europeo». 
89 Decisione del Consiglio 2011/167/UE, par. 14. 
90 Corte di giustizia, sentenza del 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, Spagna e Italia c. 
Consiglio. 
91 V. Infra, cap. II, par. 2. 
92 Commissione, Decisione (UE) 2015/1753 della Commissione che conferma la partecipazione dell’Italia alla 
cooperazione rafforzata ne settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, 30 settembre 2015. 
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3. I tentativi di unificazione della giurisdizione 
Come accennato in precedenza, la creazione di un brevetto comunitario non poteva 
prescindere dall’istituzione di una giurisdizione unificata che fornisse una tutela giuridica 
omogenea ai “nuovi” titoli di proprietà intellettuale. L’attuale sistema giurisdizionale, infatti, 
è tutt’altro che uniforme tra gli Stati membri. Se, una volta rilasciato, il brevetto europeo 
conferisce al titolare i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale concesso 
nello stesso Stato (art. 64, par. 1, CBE), parallelamente, in assenza di un sistema 
giurisdizionale centralizzato, sulle controversie relative alla validità e alla contraffazione dei 
brevetti europei sono competenti i giudici nazionali, i quali tendono ad interpretare le norme 
della CBE in conformità con il proprio diritto nazionale. Ne consegue che, rispetto allo 
stesso “fascio di brevetti nazionali”, le autorità giurisdizionali degli Stati in cui i brevetti sono 
validati potrebbero decidere differentemente93. Per quanto riguarda infatti le azioni 
transfrontaliere in materia brevettuale, relativamente agli Stati membri dell’Unione, la 
normativa di riferimento si trova all’interno del regolamento n. 1215/201294 (anche detto 
Bruxelles I bis) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale. Più in particolare, mentre in caso di 
controversia relativa alla validità del brevetto, l’art. 24, n. 4, del regolamento Bruxelles I bis 
prevede la competenza del giudice dello Stato in cui è avvenuto il deposito o il rilascio del 
brevetto95, in caso di contraffazione si applicano le regole generali: l’attore può scegliere tra 
il foro generale del domicilio del convenuto (art. 4 regolamento Bruxelles I bis) o il foro 
speciale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 7, n. 2, 
regolamento Bruxelles I bis) o, in caso di pluralità di contraffattori, l’autorità giurisdizionale 
del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento 
                                                      
93 L. McDonagh, European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court, Cheltenham, UK, 
Northampton, USA, Edward Elgar Publishing, 2016, p. 14. 
94 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale (Bruxelles I bis), rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale (Bruxelles I). 
95 Art. 24, n. 4, regolamento n. 1215/2012: «In materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, 
disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali e ̀ prescritto il deposito ovvero la registrazione, a 
prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali 
dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati 
o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione 
internazionale. Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul 
rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di 
ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto 
europeo rilasciato per tale Stato membro». 
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così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica, onde evitare il 
rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata (art. 8, n. 
1, regolamento Bruxelles I bis). Rispetto a queste regole, la Corte di giustizia ha adottato una 
linea di sfavore verso la c.d. cross-border litigation96. Nella sentenza GAT c. Luk, la Corte ha 
sostenuto l’incompetenza del giudice adito per la violazione di un brevetto a decidere in via 
riconvenzionale anche sull’invalidità di un brevetto europeo con efficacia in un altro Stato, 
sollevata dal presunto contraffattore, in virtù del rischio di eludere lo stesso art. 20, par. 1, 
n. 4, del regolamento Bruxelles I bis97. Secondo la Corte di giustizia, la competenza esclusiva 
dell’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il brevetto è stato rilasciato è 
giustificata anche dal fatto che il rilascio dei brevetti implica l’intervento 
dell’amministrazione nazionale98. In questa prospettiva, il nuovo regolamento Bruxelles I 
bis, codificando la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha previsto espressamente che la 
competenza esclusiva del giudice dello Stato in cui il brevetto è stato validato si applichi 
«indipendentemente dal fatto che la questione [di validità] sia sollevata mediante azione o 
eccezione» (art. 24, n. 4, regolamento Bruxelles I bis). Inoltre, il giudice nazionale di uno 
Stato è l’unico competente a conoscere le controversie relative alla contraffazione del 
brevetto con effetto nel territorio dello Stato99, dal momento che il brevetto europeo è 
soggetto alla regolamentazione dello Stato in cui è stato convalidato. Ciò significa che, per 
esempio, l’invalidità di un “segmento” di brevetto europeo dichiarata in uno Stato non 
presuppone automaticamente l’invalidità dello stesso contenuto brevettuale validato in un 
altro Stato. A norma dell’art. 24, par. 4, del regolamento Bruxelles I bis saranno necessari 
più giudizi nazionali per invalidare il brevetto nei vari Stati in cui questo abbia effetto, senza 
la certezza di un’identità del giudicato. Inoltre, se più contraffattori operano in diversi Stati, 
occorrerà adire più giudici nazionali, per tutelare i diritti che il brevetto conferisce100. Per 
                                                      
96 V. Jandoli, Una nuova spinta europea alle cross border litigation? Questa volta si muove il legislatore, in 
«Rivista di diritto industriale», fasc. 6, 2008, pp. 342 ss.  
97 Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 2006, causa C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. 
KG (GAT) c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK). 
98 GAT c. LuK, par. 23. V. B. Ubertazzi, Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property, cit., p. 103.  
99 Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 2006, causa C-539/03, Roche Nederland BV e a. c. Frederick 
Primus e Milton Goldenberg. 
100 Per un approfondimento sulle azioni transfrontaliere, si rimanda, ad esempio, a P. England, Cross-
Border actions in the CJUE and the English Patent Court – ten years on from GAT v. Luk, in «GRUR Int», 
fasc. 3, 2017, pp. 293 ss.; A. Kur, A farewell to cross-border litigation? The ECJ decisions GAT v. Luk and 
Roche Nederland v Primus and Goldenberg, in «IIC», fasc. 1, 2006, pp. 844 ss.; C. Galli, La Corte di giustizia 
restringe drasticamente lo spazio per le azioni cross-border in materia di brevetti, 2006, in «Int’l Lis – Rivista 
di diritto processuale internazionale e arbitrato internazionale», pp. 146 ss. Relativamente all’esclusività 
della giurisdizione in materia di proprietà intellettuale, si rimanda all’estesa trattazione di B. Ubertazzi, 
Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property, cit.  
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ovviare ai problemi citati, dalla sottoscrizione della Convenzione di Lussemburgo, sono stati 
molteplici i tentativi di accentramento della giurisdizione, ma nessuno di questi ha 
incontrato il pieno accordo degli Stati membri101. 
3.1. Il progetto EPLA 
Nel 1999, mentre si susseguivano le proposte per un’unica giurisdizione a livello 
comunitario, l’Organizzazione europea dei brevetti ha tentato di trovare una soluzione 
all’interno della CBE102. È stato così creato un gruppo di lavoro (Working Party on 
Litigation) predisposto alla stesura di un progetto finalizzato all’armonizzazione della 
giurisdizione in materia di brevetti europei103.  
Nel 2003 è stato sottoscritto l’European Patent Litigation Protocol, conosciuto come 
European Patent Litigation Agreement (EPLA), il quale proponeva l’istituzione di un sistema 
giurisdizionale unificato104, l’European Patent Judiciary. Era previsto che questo nuovo 
sistema fosse strutturato in un Tribunale di primo grado e una Corte di secondo grado, 
entrambi composti da giudici internazionali altamente qualificati sia sotto il profilo legale 
che tecnico105. In particolare, il Tribunale di primo grado, costituito da una divisione 
centrale e da divisioni regionali, avrebbe avuto competenza a dirimere le controversie 
concernenti la violazione e l’invalidità dei brevetti europei, mentre la Corte d’appello, oltre 
a giudicare in secondo grado le sentenze del Tribunale, sarebbe stata investita di una 
funzione consultiva, con possibilità di emettere pareri non vincolanti, su richiesta di Corti 
nazionali e organismi quasi-giurisdizionali. I giudici nazionali, invece, sarebbero stati 
                                                      
101 Sul punto si richiama P. Coyle, Uniform Patent Litigation in the European Union: An Analysis of the 
Viability of Recent Proposals Aimed at Unifying the European Patent Litigation System, in «Washington 
University Global Studies Law Review», vol. 11, fasc. 1, 2012, pp. 171 ss. 
102 Alla Convenzione sul brevetto europeo hanno aderito tutti gli Stati membri, ma non l’Unione europea. 
103 Intergovernmental Conference of the Member States of the European Patent Organisation on the Reform 
of the Patent System in Europe, in «Official Journal of the European Patent Office», 1999.  
104 La base giuridica dell’Accordo EPLA sarebbe stata l’art. 149a, par. 1, lett. a, CBE: «La presente 
convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi 
particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù 
della presente convenzione, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale, quali in particolare: a) un 
accordo per l’istituzione di una corte dei brevetti europei comune agli Stati aderenti a tale accordo; b) un 
accordo per l’istituzione di un ente comune agli Stati aderenti a tale accordo che, su richiesta di tribunali 
o di autorità quasi giurisdizionali nazionali, emani pareri su questioni relative al diritto europeo dei brevetti 
o al diritto nazionale armonizzato con quest’ultimo; c) un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale 
accordo rinunciano completamente o parzialmente alla traduzione dei brevetti europei secondo l’articolo 
65; d) un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo prevedono che le traduzioni dei brevetti 
europei richieste giusta l’articolo 65 possono essere presentate all’Ufficio europeo dei brevetti e da questo 
pubblicate». 
105 Si veda il progetto di artt. 3, 26 e 27 del Draft Agreement on the establishment of a European patent 
litigation system (EPLA), del 16 febbraio 2004. 
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competenti a emanare provvedimenti cautelari e provvisori, oltre che provvedimenti di 
sequestro conservativo dei beni a titolo di garanzia106. Allo scopo di garantire la diretta 
applicabilità delle sentenze del Tribunale europeo dei brevetti, gli Stati membri dell’Unione 
europea e gli Stati partecipanti alla Convenzione di Lugano107 avrebbero dovuto designare 
il Tribunale come giudice nazionale, coerentemente con quanto previsto dal regolamento 
Bruxelles I bis e dalla Convenzione di Lugano108. 
Così configurato, il Tribunale europeo dei brevetti avrebbe rappresentato una 
giurisdizione distinta, slegata dai giudici nazionali e dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea. Si trattava, infatti, di un sistema giurisdizionale parallelo, collocato al di fuori del 
sistema “comunitario”109. In questa cornice, la futura istituzione del brevetto comunitario 
avrebbe sollevato diversi problemi di compatibilità giurisprudenziale tra il Tribunale 
europeo dei brevetti, competente a dirimere le sole controversie relative al brevetto europeo, 
e un’eventuale Corte, istituita in ambito comunitario, che avrebbe giudicato sulle 
controversie concernenti il brevetto comunitario.  
Un’ulteriore perplessità riguardava la competenza degli Stati membri dell’Unione 
europea a concludere un accordo di tale portata. Sebbene nessuna norma del Trattato CE 
attribuisse un’esplicita competenza alla Comunità europea in materia, secondo il principio 
                                                      
106 Progetto di artt. 45 e 46 EPLA. 
107 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (88/592/CEE) conclusa tra Unione 
europea, Danimarca, Svizzera, Norvegia e Islanda. 
108 Proposta di artt. 38 e 39 EPLA. In particolare, la proposta di art. 38 affermava. «Those Contracting 
States which are also party to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil 
and commercial matters, signed in Brussels on 27 September 1968, as amended by the Conventions on the 
Accession to that Convention of the States acceding to the European Communities, and to the Convention 
on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed in Lugano on 16 
September 1988, hereinafter referred to respectively as “the Brussels Convention” and “the Lugano 
Convention”, hereby designate the European Patent Court as their national court within the meaning of 
those conventions. For the purposes of applying the Brussels and Lugano Conventions to proceedings 
governed by this Agreement, the provisions of Title II of those Conventions, applicable to persons 
domiciled in a Contracting State, shall also apply to persons who do not have a domicile in any Contracting 
State but have an establishment therein. In the case of conflict between the provisions of the Brussels or 
Lugano Conventions and the provisions of this Agreement, the former shall prevail». Mentre la proposta 
di art. 39 recitava: «Those Contracting States which are also Member States of the European Community 
and bound by Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in civil and commercial matters, hereinafter referred to as “Regulation 44/2001”, hereby 
designate the European Patent Court as their national court within the meaning of that Regulation). Article 
38, paragraphs 2 and 3, shall apply mutatis mutandis».  
109 Per quanto concerne l’incompatibilità del progetto EPLA con il diritto UE, si pone in evidenza la 
posizione presa dalla Francia, la quale sosteneva che il Tribunale europeo dei brevetti non potesse essere 
istituito all’esterno delle istituzioni europee e non potesse essere svincolato dalla giurisdizione della Corte 
di giustizia. Sul punto si veda K.J. Begley, Multinational Patent Enforcement: What the “Parochial” United 
States can Learn from Past and Present European Initiatives, in «Cornell International Law Journal», vol. 
40, fasc. 2, 2007, p. 559. 
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del parallelismo tra le competenze esterne ed interne, in base al quale l’Unione europea ha 
competenza a concludere accordi internazionali con Stati terzi in tutte quelle materie nelle 
quali abbia già adottato atti normativi interni110, avrebbe dovuto essere l’allora Comunità 
europea a concludere l’Accordo EPLA e non i singoli Stati membri, dal momento che le 
materie disciplinate dall’Accordo EPLA rientravano in un’aerea in cui la Comunità europea 
aveva già adottato regole interne111. Sulla questione, nel 2007, si sono espressi i servizi legali 
del Parlamento europeo, i quali hanno emanato un parere negativo in relazione al sistema 
giurisdizionale proposto, affermando la competenza esclusiva della Comunità europea a 
concludere accordi internazionali concernenti le materie disciplinate dall’EPLA112. 
L’iniziale entusiasmo della Commissione, la quale aveva accolto favorevolmente il 
progetto, è stato quindi temperato a fronte delle evidenti difficoltà che sarebbero emerse 
con l’istituzione del Tribunale del brevetto europeo. La Commissione ha così proposto una 
soluzione di compromesso, finalizzata alla creazione di un organo giurisdizionale 
specializzato, con competenza a dirimere le controversie in materia di brevetti europei e dei 
futuri brevetti comunitari. Il 23 marzo 2009 il Consiglio ha predisposto un Draft Agreement 
on the European and the Community Patents Court e un Draft Statute del nuovo Tribunale.  
                                                      
110 Secondo la dottrina AETS, originata dalla sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, causa 
22/70, Commissione c. Consiglio, qualora l’Unione europea adotti norme comuni in una determinata 
materia, gli Stati membri non hanno più il potere, né individualmente né collettivamente, di contrarre con 
gli Stati terzi obbligazioni che incidano su tali obblighi. In questo caso, la competenza esclusiva di 
concludere un accordo è in capo alla stessa Unione europea. La Corte ha qui affermato il c.d. principio del 
parallelismo tra competenze interne e competenze esterne, che definisce una competenza generale 
dell’Unione europea in materia di accordi internazionali a prescindere delle disposizioni dei Trattati, 
qualora l’UE abbia esercitato delle competenze sul piano interno. In tema si veda, ad esempio, E. 
Cannizzaro, Le relazioni esterne della Comunità: verso un nuovo paradigma unitario?, in «Diritto 
dell’Unione europea», fasc. 2, 2007, pp. 223 ss. 
111 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale e regolamento Bruxelles I. 
112 I servizi legali del Parlamento europeo, nel dichiarare il progetto EPLA incompatibile con il diritto UE, 
avevano fatto leva sulla dottrina AETS. Nel caso di specie, poiché la conclusione di accordi di tale portata 
ricadeva sotto la competenza dell’allora Comunità europea, gli Stati membri non avrebbero potuto 
stipulare, singolarmente o collettivamente, un simile accordo al di fuori del «Community framework». 
Occorre ricordare, inoltre, che con il parere 1/03 del 7 febbraio 2003, la Corte di giustizia aveva già 
sostenuto la competenza esclusiva in capo alla Comunità europea a concludere accordi relativi alla 
giurisdizione, al riconoscimento e all’esecuzione dei giudizi in materia civile e commerciale (Convenzione 
di Lugano). Infine, dal momento che la giurisdizione ricadeva nell’ambito di applicazione del regolamento 
Bruxelles I, sebbene le disposizioni specifiche dell’EPLA disciplinino i rapporti con tale regolamento, la 
conclusione di un tale accordo avrebbe pregiudicato l’uniforme e la coerente applicazione della normativa 
comunitaria. EP Legal Service. SJ-08/44/06 del 1 febbraio 2007, Interim Legal Opinion, Possible conclusion 
of the European Patent Litigation Agreement by the Member States – overlap between that agreement and 
the acquis communautaire.  
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3.2. Il progetto del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario 
Questo progetto di accordo internazionale di natura mista113 avrebbe istituto un unico 
Tribunale, composto da un tribunale di primo grado, costituito da una divisione centrale e 
diverse divisioni locali e regionali, e una Corte d’appello comune, che avrebbe accentrato a 
sé la competenza per tutte le questioni concernenti i brevetti in Europa (sia europei che 
comunitari). Gli organi giudiziari sarebbero stati affiancati da tre comitati, un comitato 
misto, un comitato di bilancio e un comitato consultivo, allo scopo di assicurare l’effettivo 
funzionamento e l’attuazione dell’Accordo (art. 9 del progetto di Accordo). Il Tribunale del 
brevetto europeo e comunitario, a norma dell’art. 14 bis del progetto di Accordo, avrebbe 
applicato e interpretato, in sede di giudizio, non solo le disposizioni dell’Accordo, ma anche 
il diritto dell’Unione europea direttamente applicabile e il futuro regolamento relativo al 
brevetto comunitario (oltre alle disposizioni contenute nella CBE, alla legislazione nazionale 
adottata dagli Stati contraenti e alle disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai 
brevetti e vincolanti per gli Stati contraenti). Inoltre, nel caso in cui fosse sollevata una 
questione relativa all’interpretazione del Trattato (CE) o alla validità e all’interpretazione 
degli atti delle istituzioni dell’allora Comunità europea, il Tribunale di primo grado, se 
ritenuto necessario, avrebbe potuto chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla 
questione (art. 48 del progetto di Accordo). In capo alla Corte d’appello, invece, ricalcando 
l’istituto del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE114, ci sarebbe stato un obbligo di 
appellarsi alla Corte di giustizia115. L’eventuale decisione della Corte di giustizia avrebbe 
vincolato entrambi gli organi rimettenti.  
Occorre preliminarmente rilevare che lo scopo del rinvio pregiudiziale è quello di 
garantire la corretta applicazione e un’uniformità interpretativa del diritto dell’Unione 
europea attraverso una cooperazione tra Corte di giustizia e giurisdizioni nazionali o, nel 
                                                      
113 Gli accordi di natura mista sono accordi conclusi sia dall’Unione europea sia dagli Stati membri, quando 
l’oggetto non ricade tra le materie di competenza esclusiva dell’Unione europea.  
114 Art. 267 TFUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle 
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi 
ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi 
necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di 
pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti 
a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale 
di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del 
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una 
persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile».  
115 Art. 48 del progetto di Accordo: «[…] Where such question is raised before the Court of Appeal, it 
shall request the Court of Justice of the European Communities to decide on the question». Corsivo 
aggiunto. 
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caso di specie, tra Corte di giustizia e Tribunale del brevetto europeo e comunitario. Poiché 
il nuovo Tribunale avrebbe interpretato e applicato il diritto dell’Unione europea, si era reso 
necessario stabilire una connessione con la Corte di giustizia, garante dell’uniformità 
interpretativa del diritto UE.  
Ci si potrebbe domandare, però, se il solo strumento del rinvio pregiudiziale sarebbe 
stato sufficiente ad assicurare un’applicazione uniforme del diritto europeo116. Basti pensare 
all’obbligo, in capo ai giudici nazionali, di applicare integralmente il diritto dell’Unione 
europea e tutelare i diritti dei singoli, disapplicando le disposizioni contenute nelle leggi 
interne, nel caso in cui tali giudici si trovino di fronte ad un regolamento o a qualsiasi norma 
europea avente effetti diretti117. Tale principio, elaborato dalla stessa Corte di giustizia, 
sarebbe stato difficilmente applicabile al Tribunale del brevetto europeo e comunitario. 
Occorre, infatti, porre in evidenza che il Tribunale del brevetto europeo e comunitario 
sarebbe stato un organo dotato di propria personalità giuridica in forza del diritto 
internazionale, collocato fuori dall’ambito comunitario e fuori dalla giurisdizione della Corte 
di giustizia.  
Viste le numerose perplessità, il Draft Agreement è stato così sottoposto al parere della 
Corte di giustizia circa la sua compatibilità con il diritto UE, come previsto dall’art. 218, par. 
11, TFUE118. La Corte si è pronunciata l’8 marzo 2011, negando la compatibilità del 
progetto di Accordo con i Trattati.  
3.3. Il parere 1/09 della Corte di giustizia 
In base all’art. 218, par. 11, TFUE un qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo, 
il Consiglio o la Commissione possono chiedere il parere della Corte di giustizia circa la 
compatibilità di un accordo tra Unione europea e Stati terzi con i Trattati. Sebbene si tratti 
di un parere, esso è vincolante per le istituzioni dell’Unione europea; infatti, in caso di parere 
negativo della Corte, l’accordo non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o 
                                                      
116 In maniera, H. Ullrich, The Court of Justice of the European Union: The Future European and EU Patents 
Court: Hierarchy, Complementarity, Rivalry?, in B. Hansen, D. Schüsller-Langeheine (eds.), Patent Practice 
in Japan and Europe - Liber Amicorum Guntram Rahn, Alphen ann den Rijn, Kluwer Law International, 
2011, pp. 86-89. 
117 Corte di giustizia, sentenza del 5 febbraio 1963, causa C-26/62, Van Gend Loss v. Nederlandse 
Administratie der Belastingen. 
118 Art. 218, par. 11, TFUE: «Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione 
possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i 
trattati. In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche 
dello stesso o revisione dei trattati».  
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revisione dei Trattati. Lo scopo di questo istituto è quello di prevenire tutte quelle 
conseguenze derivanti dalla conclusione di un accordo internazionale in contrasto con il 
diritto primario dell’Unione europea, che, da un lato, provocherebbero un’impossibilità da 
parte degli Stati membri di attuare l’accordo e che, dall’altro, rischierebbero di danneggiare 
gli Stati terzi parti allo stesso119. Il diritto di chiedere un parere alla Corte di giustizia può 
essere esercitato individualmente dagli Stati membri e dalle istituzioni europee, senza la 
necessità di un preventivo accordo tra le istituzioni120. Inoltre, l’accordo deve essere 
sufficientemente chiaro e delineato affinché la Corte possa esprimersi su di esso.  
In questa prospettiva, la Corte di giustizia ha rigettato tutte le questioni circa la 
ricevibilità della domanda di parere relative al grado di precisione del contenuto 
dell’accordo delineato, all’avanzamento dei lavori preparatori e al rispetto degli equilibri 
istituzionali. Infatti, dopo aver ricordato la funzione dell’art. 218, par. 11, TFUE, la Corte 
ha statuito che vi erano elementi sufficienti riguardanti il contenuto dell’accordo per poter 
esprimere un parere, in quanto era stato fornito alla Corte l’intero testo del progetto di 
accordo, comprese le norme sull’organizzazione e sul funzionamento del nuovo Tribunale, 
le competenze e il diritto applicabile121. In secondo luogo, lo stato di avanzamento dei lavori 
era sufficientemente avanzato al fine di consentire alla Corte di pronunciarsi relativamente 
alla compatibilità del progetto di accordo con i Trattati122. Infine, come già anticipato, 
secondo la Corte, non era necessaria «una qualsivoglia concertazione» tra istituzioni europee 
né ulteriori atti normativi connessi a una procedura legislativa in virtù della “regola 
dell’individualità della legittimazione” nel chiedere il parere123.  
Prima di entrare nel merito del parere, la Corte ha precisato che la questione su cui 
detto parere verteva riguardava le sole competenze del Tribunale dei brevetti in materia di 
brevetto comunitario e non anche quelle relative al brevetto europeo. Difatti, se il Tribunale 
dei brevetti avesse deciso solo in materia di brevetti europei, essendo questi disciplinati da 
una convenzione internazionale, la CBE, non vi sarebbero stati problemi di compatibilità 
con i Trattati UE e FUE, qualora le competenze del Tribunale non avessero inciso 
sull’autonomia dell’ordinamento e nel diritto dell’Unione europea.  
                                                      
119 La funzione dell’art. 218, par. 11, TFUE, era già stata esplicata dalla Corte di giustizia nel primo parere 
1/75 dell’11 novembre 1975 concernente l’Accordo dell’OCSE relativo alle norme sulle spese locali. Lo 
stesso concetto è ribadito nel parere 1/09 dell’8 marzo 2011, ai par. 47 e 48. 
120 Parere 1/09 dell’8 marzo 2011, sul progetto di Accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e 
comunitario, 
par. 55. 
121 Ivi, par. 47-50. 
122 Ivi, par. 53. 
123 Ivi, par. 55. 
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La Corte di giustizia ha poi analizzato due disposizioni del TFUE, gli artt. 262124 e 
344125, che, secondo alcuni Stati, avrebbero potuto essere d’ostacolo al trasferimento di 
competenze al nuovo Tribunale. In primo luogo, l’art. 262 TFUE prevede la facoltà di 
attribuire ulteriori competenze alla Corte di giustizia relative a controversie connesse con 
l’applicazione degli atti adottati, in base ai trattati che creano titoli di proprietà intellettuale. 
Il dato letterale della norma fa riferimento ad una facoltà, non ad un obbligo, di affidare tali 
competenze alla Corte di giustizia. Per questo motivo, la Corte ha affermato che il progetto 
di accordo non avrebbe inciso su tale disposizione, in quanto esso non «instaura un 
monopolio della Corte sulla materia in questione e non condiziona la scelta della cornice 
giurisdizionale» che potrebbe essere realizzata per le controversie in materia di proprietà 
intellettuale126. 
In secondo luogo, la Corte ha esaminato l’art. 344 TFUE127, il quale impone agli Stati 
membri di non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei 
                                                      
124 Art. 262 TFUE: «Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all’unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare 
disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura da esso stabilita, 
la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base ai 
trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa 
approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali».  
125 Art. 344 TFUE: «Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa 
all’interpretazione o all’applicazione dei trattati a modo di composizione diverso da quelli previsti dal 
trattato stesso». 
126 Parere 1/09, par. 62. 
127 L’art. 344 è stato spesso applicato indirettamente dalla Corte di giustizia nell’ambito della funzione 
consultiva prevista dall’art. 218, par. 11, TFUE. Nel parere 1/91 del 14 dicembre 1991, concernente il 
progetto di accordo relativo alla creazione di uno Spazio Economico Europeo, la Corte ha dichiarato 
l’incompatibilità del progetto di accordo con i Trattati, in quanto l’applicazione e l’interpretazione di detto 
accordo avrebbe potuto «pregiudicare il sistema delle competenze definito dai Trattati e l’autonomia 
dell’ordinamento giuridico, di cui la Corte di giustizia assicura in via esclusiva il rispetto». Nel parere 2/94 
del 28 marzo 1996, relativo all’adesione dell’allora Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (CEDU), la Corte non si è pronunciata circa la compatibilità dell’adesione con il sistema 
giurisdizionale comunitario, in particolare con gli attuali artt. 19 TUE e 344 TFUE, poiché alla Corte non 
era stata fornita alcuna precisazione relativa alle forme di assoggettamento della Comunità europea ad una 
giurisdizione internazionale. (In tema si veda, per esempio, L.S. Rossi, Il parere 2/94 sull’adesione della 
Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in «Il diritto dell’Unione europea», fasc. 
3, 1996, pp. 839 ss). Nel parere 1/00 del 18 aprile 2002, sul progetto di accordo che istituisce uno Spazio 
Aereo Comune Europeo tra la Comunità europea e Stati terzi (accordo ECAA), la Corte aveva ritenuto 
l’Accordo compatibile con l’art. 292 CE (ex 219 CE e attuale 244 TFUE) perché gli Stati membri non 
erano parte all’Accordo. L’art. 344 TFUE è stato analizzato in dettaglio, per la prima volta, nella sentenza 
del 30 maggio 2006, causa C-459/03, Commissione v. Irlanda, “MOX Plant”, concernente un ricorso di 
inadempimento promosso dalla Commissione contro l’Irlanda per aver intentato un procedimento di 
risoluzione della controversia contro il Regno Unito attraverso gli strumenti previsti dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). In questa occasione la Corte ha innanzitutto affermato 
che un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema delle competenze definito dai Trattati né, 
di conseguenza, l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’allora Comunità europea, di cui la Corte 
stessa ne assicura il rispetto a norma dell’attuale art. 19 TUE. Questa competenza esclusiva, prosegue la 
Corte, trova conferma proprio nell’attuale art. 344 TFUE (Commissione v. Irlanda, “MOX Plant”, par. 
123). Inoltre, l’art. 282 UNCLOS permette agli Stati parte alla Convenzione di risolvere un’eventuale 
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Trattati a giurisdizioni diverse rispetto a quelle previste dai Trattati stessi. La finalità di 
suddetto articolo è quella di salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento dell’Unione 
europea, obbligando gli Stati a non rivolgersi ad altre giurisdizioni internazionali per 
questioni di interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione europea. Si tratta infatti 
di una specificazione del dovere di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3 TUE128. A 
parere della Corte, il progetto di Accordo non confliggeva però con l’art. 344, in quanto il 
Tribunale dei brevetti avrebbe avuto competenza nelle sole controversie in materia di 
brevetti tra privati, ma non tra Stati129. 
Venendo ora al cuore del parere, la Corte, allo scopo di argomentare la non 
compatibilità del progetto con i Trattati, ha dedicato ampio spazio a «ricordare […] gli 
elementi fondamentali dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione, 
quali concepiti dai Trattati istitutivi e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte»130. In 
primo luogo la Corte si è soffermata, come da costante giurisprudenza, sui “classici” principi 
relativi al primato del diritto dell’Unione europea, all’efficacia diretta di una serie di norme 
che si applicano sia ai cittadini sia agli Stati membri e all’autonomia dell’ordinamento 
europeo131, in quanto ordinamento sui generis, dotato di proprie istituzioni. In secondo 
                                                      
controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione attraverso una procedura 
diversa da quella prevista nella Convenzione stessa, se è così stabilito da un accordo bilaterale, regionale o 
multilaterale. Dal momento in cui la CE ha aderito alla Convenzione, di fronte a una controversia relativa 
all’interpretazione e all’applicazione di quest’ultima, gli Stati membri devono rispettare l’art. 344 TFUE 
(par. 125-129). Poiché l’Irlanda aveva intentato il procedimento al Tribunale arbitrale, la Corte ha 
dichiarato che tale Stato fosse venuto meno agli obblighi comunitari. Si segnala, infine, il parere 2/13 del 
18 dicembre 2014, relativo all’adesione dell’Unione europea alla CEDU nel quale sono dedicati 14 
paragrafi (par. 201-214) alla questione di compatibilità dell’adesione con l’art. 244 TFUE. In questa 
occasione, la Corte di giustizia, dopo aver ripreso i principi statuiti in precedenti pareri (1/92, 1/00) e 
sentenze (Commissione c. Irlanda, cit., e sentenza del 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-
415/05 P Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione), afferma l’incompatibilità 
dell’adesione con i Trattati (anche) perché l’accordo può essere suscettibile ad avere effetti sull’art. 344 
TFUE. Sebbene l’art. 3 del protocollo VIII ai Trattati UE e FUE stabilisca che l’accordo di adesione alla 
CEDU non possa avere effetti su suddetto articolo (contrariamente da quanto previsto dall’art. 282 
UNCLOS), il quale lascia impregiudicata la competenza della Corte di giustizia, la procedura di ricorso 
interstatale prevista dall’art. 33 CEDU è suscettibile di trovare applicazione nei confronti di qualsiasi parte 
contraente, incluse le controversie tra Stati membri dell’UE. In questo modo, tali controversie verrebbero 
sottratte alla competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza dell’art. 344 TFUE.  
128 Parere 2/13, cit., par. 202 e Commissione v. Irlanda (MOX Plant), cit. 
129 Parere 1/09, par. 63. 
130 Ivi, par. 64. 
131 Corte di giustizia, sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26/62, van Gend & Loos; sentenza del 15 luglio 
1964, C-6/64, Costa v. Enel (per quanto riguarda le relazioni all’interno dell’ordinamento UE) e parere 
1/91, sentenze MOX Plant e Kadi (per quanto riguarda le relazioni tra Unione europea e il sistema 
internazionale). Per approfondimenti, si vedano, per esempio B. de Witte, Direct effect, primacy, and the 
nature of legal order, in P. Craig, G. De Búrca (eds.), The evolution of EU law, 2. ed., Oxford, Oxford 
University Press, 2011, pp. 323 ss.; T. Lock, The European Court of Justice and International Courts, 
Oxford, Oxford University Press, 2015; R.A. Wessel, S. Blockmans (eds.), Between Autonomy and 
Dependence. The EU Legal Order Under the Influence of International Organisations, The Hague, Asser 
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luogo, in maniera alquanto innovativa, sulla base di una nuova lettura dell’art. 19, par. 1, 
TUE132, il quale, letteralmente, affida il compito di «assicurare il diritto nell’interpretazione 
e nell’applicazione dei Trattati» alla sola Corte di giustizia, e rimarcando l’importanza del 
rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la Corte ha enfatizzato il ruolo dei giudici nazionali 
quali guardiani, insieme alla Corte stessa, dell’ordinamento dell’Unione europea133. A parere 
della Corte, se, da un lato, in virtù del principio di leale collaborazione, ex art. 4, par. 3, 
TUE, gli Stati devono garantire l’osservanza del diritto dell’Unione nel proprio territorio e 
adottare ogni misura di carattere generale o particolare per assicurare l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dal diritto primario o secondario, dall’altro, la Corte di giustizia e i giudici 
nazionali cooperano allo scopo di assicurare sia la piena applicazione del diritto dell’Unione 
sia un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti che si ricavano dall’ordinamento UE134. In 
questa prospettiva, il sistema giurisdizionale dell’Unione si pone come un sistema completo 
di rimedi giurisdizionali e di procedure, diretto a garantire il controllo della legittimità degli 
atti delle istituzioni135. All’interno di questo «sistema completo», uno dei principali mezzi di 
cooperazione diretta tra giudici nazionali e Corte di giustizia è il rinvio pregiudiziale previsto 
                                                      
Press, 2013; C. Eckes, Protecting supremacy from external influence: a precondition for a European legal 
order?, in «European Law Journal», fasc. 2, 2012, pp. 230 ss.; A. Bernardi (a cura di), L’interpretazione 
conforme al diritto dell’Unione europea profili e limiti di un vincolo problematico, atti del Convegno 
inaugurale del Dottorato di ricerca “Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali” del 
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Ferrara, Rovigo, 15-16 maggio 2014, Napoli, Jovene, 
2015. 
132 Art. 19, par. 1, TUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il 
Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione 
dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela 
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». 
133 V. Parere 1/09, cit., par. 84 e 85. Il rapporto di collaborazione tra Corte di giustizia e organi 
giurisdizionali nazionali potrebbe portare a pensare che la Corte ponga questi ultimi al suo stesso piano. 
Sebbene entrambi abbiano l’ugual compito di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione europea, solo la 
Corte di giustizia può garantire la piena autonomia dell’ordinamento UE. In questa prospettiva, la Corte 
si pone quindi in posizione egemonica rispetto ai giudici nazionali. Da un punto di vista procedurale, il 
monopolio della Corte si struttura su diversi piani: in primo luogo, il controllo degli atti dell’Unione 
europea attraverso la procedura di annullamento ex art. 263 TFUE, in secondo luogo, l’interpretazione del 
diritto UE attraverso il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE e, infine, l’impossibilità da parte degli Stati 
membri di avvalersi di sistemi giurisdizionali esterni all’ordinamento europeo per questioni di 
interpretazione e validità dei Trattati dell’Unione europea attraverso l’art. 344 TFUE. Cfr. anche J. Alberti, 
Il parere della Corte di giustizia sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, in «Il diritto dell’Unione 
europea», fasc. 2, 2012, p. 380. 
134 Parere 1/09, cit., par. 68. Nel parere 1/09 si è parlato anche di «condivisione di responsabilità» tra Corte 
di giustizia e giudici nazionali nell’assicurare il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione 
dei Trattati; compito che, apparentemente, l’art. 19 TUE affida alla sola Corte di giustizia. Sul punto, J. 
Alberti, Il parere della Corte di giustizia cit., p. 380; D. Simon, Avis négatif sur le projet de création d’une 
juridiction des brevets, in «Europe», fasc. 5, 2015, p. 6.  
135 Parere 1/09, par. 70. 
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dall’art. 267 TFUE136. Lo scopo di questo strumento è sia quello di garantire l’uniformità 
del diritto UE in tutto il territorio degli Stati membri sia quello di assicurare la tutela dei 
diritti individuali, così come attribuiti agli individui dal diritto dell’Unione137. Tale compito 
è svolto in maniera indiretta dalla Corte di giustizia e in maniera diretta proprio dal giudice 
nazionale138. L’importanza degli organi giurisdizionali degli Stati membri è quindi motivata 
dal ruolo decisivo che essi hanno, all’interno dell’ordinamento europeo, nella protezione dei 
diritti degli individui. 
Date tali premesse, la Corte ha analizzato le caratteristiche del nuovo Tribunale dei 
brevetti mettendo in risalto la sua posizione esterna rispetto alla cornice istituzionale e 
giurisdizionale dell’ordinamento dell’Unione europea, in quanto organo dotato di 
personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale139. Il progetto di accordo 
prevedeva che il Tribunale dei brevetti potesse interpretare e applicare non solo le 
disposizioni di detto Accordo, ma anche il diritto dell’Unione europea140, in relazione a 
materie normalmente spettanti al giudice nazionale. Infatti, i giudici nazionali sarebbero stati 
                                                      
136 Art. 267 TFUE: «La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle 
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi 
ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per 
emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla 
questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione 
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale 
giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio 
pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte 
statuisce il più rapidamente possibile». 
137 Parere 1/09, par. 84. 
138 R. Baratta, National Courts as ‘Guardians’ and ‘Ordinary Courts’ of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ, 
in «Legal Issues of Economic Integration», fasc. 4, 2011, p. 307. 
139 Parere 1/09, par. 71. 
140 Le disposizioni europee applicabili dal Tribunale dei brevetti europeo e comunitario sarebbero state: il 
futuro regolamento relativo al brevetto comunitario, gli eventuali regolamenti e le direttive in combinato 
disposto con i quali il regolamento citato avrebbe dovuto essere letto, le norme relative alla proprietà 
intellettuale, le norme del TFUE concernenti il mercato interno e il diritto alla concorrenza (la materia 
della proprietà intellettuale è sicuramente connessa con il mercato interno e il tema della concorrenza) e, 
infine, i diritti fondamentali e principi generali dell’ordinamento europeo (Parere 1/09, par. 78). Parte 
della dottrina ha sostenuto che la competenza del Tribunale dei brevetti non avrebbe inciso sulle 
competenze della Corte di giustizia, in quanto il brevetto comunitario non sarebbe stato un atto emanato 
da un’istituzione dell’Unione, ma un titolo rilasciato da un’organizzazione internazionale, l’UEB. Per 
questa ragione non sarebbe ricaduto nel monopolio giurisdizionale della Corte di giustizia, la quale si 
dovrebbe limitare a sindacare la validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni europee (e 
l’interpretazione dei Trattati). V. M. Müller, Die Errichtung des Europäischen Patentgerichts – 
Herausforderung für die Autonomie des EU Rechtssystems?, in «Europäische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht», fasc. 22, 2010, pp. 855. In realtà, senza soffermarsi ad analizzare le relazioni tra 
Organizzazione europea dei brevetti e Unione europea, occorre sottolineare che sebbene il brevetto 
comunitario fosse stato rilasciato da un’organizzazione internazionale, il Tribunale dei brevetti avrebbe 
potuto comunque applicare il diritto dell’Unione europea, in quanto gli effetti del brevetto sarebbero stati 
disciplinati da un regolamento comunitario. Non solo, il tribunale avrebbe applicato senz’altro la direttiva 
enforcement 2004/48/CE.  
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privati della competenza a conoscere le controversie relative ai brevetti europei e comunitari, 
le quali sarebbe state affidate al Tribunale dei brevetti a titolo esclusivo, con conseguenze 
negative circa la possibilità della Corte di esprimersi in dette materie. Come 
precedentemente asserito dalla Corte, a differenza del Tribunale dei brevetti, solo i giudici 
nazionali possono garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione e l’effettiva tutela 
in giudizio dei diritti derivanti dall’ordinamento UE. In realtà, la Corte ha precisato che ci 
può essere un’apertura sul piano internazionale: l’istituzione di un nuovo giudice tramite 
accordo internazionale non risulta di per sé incompatibile con il diritto UE, qualora la sua 
competenza sia limitata all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni 
dell’Accordo141. Lo stesso vale per un accordo internazionale che incida sulle competenze 
dell’Unione, a condizione che lasci inalterate le competenze della Corte di giustizia e non 
violi l’autonomia dell’ordinamento UE142. In questo senso, i pareri precedenti della Corte, il 
parere 1/91143 relativo alla creazione di uno Spazio Economico europeo (SEE), e il parere 
1/00144, concernente la creazione di uno Spazio Aereo Comune europeo, divergono dal 
progetto di Accordo oggetto del parere in esame, in quanto istituiscono sistemi 
giurisdizionali finalizzati alla soluzione delle controversie vertenti l’interpretazione o 
l’applicazione delle disposizioni degli accordi in questione. Come precedentemente 
affermato, l’istituzione di una giurisdizione internazionale non rappresenterebbe un 
problema se non incidesse sul primato del diritto dell’Unione e sull’autonomia 
dell’ordinamento europeo. Nel caso di specie, però, il Tribunale dei brevetti avrebbe 
sostituito i giudici nazionali, privandoli della facoltà di adire alla Corte di giustizia in via 
pregiudiziale per le materie di sua competenza esclusiva, divenendo perciò l’unico 
interlocutore con la Corte stessa145. Alla luce di questa constatazione, a parere della Corte, 
gli Stati membri non avrebbero potuto privare le loro Corti delle competenze attribuite loro 
in qualità di giudici di “diritto ordinario” dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea146. 
Come descritto pocanzi, solamente la Corte di giustizia e i giudici nazionali, soprattutto 
grazie al collegamento diretto in virtù del rinvio pregiudiziale, possono tutelare i diritti dei 
privati attribuiti loro dall’ordinamento europeo e possono garantire l’autonomia 
dell’ordinamento stesso. Va inoltre sottolineato che la Corte di giustizia ha paragonato il 
                                                      
141 Parere 1/09, par. 75. 
142 Ivi, par. 76. 
143 Parere 1/91 del 14 dicembre 1991, cit.  
144 Parere 1/00 del del 18 aprile 2002, cit. 
145 Parere 1/09, par. 79. 
146 Ivi, par. 80.  
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Tribunale dei brevetti alla Corte di giustizia del Benelux, chiarendo che il primo non è un 
organo giurisdizionale comune come il secondo147.  
Un’altra argomentazione a sostegno dell’incompatibilità del progetto con i Trattati 
concerneva la questione della responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del 
diritto dell’Unione. Qualora un qualsiasi organo di uno Stato membro violi il diritto 
dell’Unione, lo Stato interessato è obbligato a risarcire i danni ai soggetti dell’ordinamento 
per tali violazioni. Tale principio, in presenza di determinate specifiche condizioni, si applica 
anche quando la violazione è commessa da un giudice nazionale: gli artt. 257-260 TFUE 
permettono di adire alla Corte di giustizia tramite la procedura di infrazione affinché venga 
accertata tale trasgressione148. Rispetto a tali considerazioni, la Corte ha messo in risalto la 
situazione in cui sia una pronuncia del Tribunale dei brevetti a violare il diritto dell’Unione 
europea; in questo caso, tale pronuncia non potrebbe essere oggetto di un giudizio di 
violazione né un Stato membro né potrebbe essere responsabile a livello patrimoniale.  
In conclusione, poiché il progetto di Accordo avrebbe attribuito sia la competenza 
esclusiva a conoscere le controversie in materia di brevetto unitario sia la competenza ad 
interpretare il diritto dell’Unione europea a un giudice internazionale, situato quindi 
all’esterno dell’ordinamento UE, privando, da un lato, i giudici nazionali delle loro 
competenze in materia di interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione e, dall’altro, 
privando la Corte di giustizia della competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni 
proposte da questi ultimi, le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e 
agli Stati membri, essenziali per la salvaguardia della natura del diritto dell’Unione, 
sarebbero state così snaturate149. Per questi motivi la Corte ha affermato l’incompatibilità 
del progetto di Accordo con i Trattati.  
                                                      
147 V. Infra, cap. II, par. 5.1. 
148 Parere 1/09 par. 86 e 87. Sul punto la Corte richiama una consolidata giurisprudenza (sentenza del 30 
settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, par. 31, 33-36; sentenza del 13 giugno 2006, causa C-173/03, 
Traghetti del mediterraneo, par. 30 e 31; sentenza del 12 novembre 2009, causa C-154/08, Commissione v. 
Spagna, par. 125).  
149 Parere 1/09, par. 89. Cfr. anche S. Peers, The Constitutional Implication of the EU Patent, in «European 
Constitutional Law Review», fasc. 7, 2011, pp. 245-247; J. Gaster, Das Gutachten des EuGH zum Entwurf 
eines Übereinkommens zur Schaffung eines Europäischen Patentgerichts. Ein weiterer Stolperstein auf dem 
Wege zu einem einheitlichen Patentsystem in Europa?, in «Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 
EuZW», fasc. 10, 2010, pp. 394 ss. 
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3.4. Il nuovo Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti 
Il parere 1/09 della Corte di giustizia ha inevitabilmente influenzato i nuovi negoziati 
sul sistema di risoluzione delle controversie relative al brevetto europeo unificato.  
Benché la stessa Corte di giustizia abbia ritenuto che gli Stati membri fossero liberi di 
scegliere la cornice giurisdizionale per le controversie in materia di proprietà intellettuale150, 
restava comunque indispensabile che gli stessi prevedessero una serie di garanzie che 
assicurassero che un eventuale tribunale dei brevetti rispettasse il primato del diritto 
dell’Unione europea151. 
Le soluzioni esperibili erano tre: affidare la competenza in materia dei brevetti alla 
Corte di giustizia, ex art. 262 TFUE152, lasciare la competenza ai giudici nazionali con 
efficacia dei giudicati in tutto il territorio degli Stati membri, come accade attualmente per 
il marchio comunitario153, oppure conferire una giurisdizione esclusiva ad un tribunale 
indipendente istituito dai soli Stati membri, alla stregua della Corte del Benelux154. L’unica 
strada perseguibile, poiché l’unica condivisa sia dagli Stati membri sia dagli operatori 
economici, era l’istituzione di un tribunale comune agli Stati membri155. 
                                                      
150 Un tribunale dei brevetti inquadrato all’interno dell’ordinamento europeo poteva essere istituito sulla 
base degli artt. 257 e 262 TFUE. Infatti, ex art. 257, gli Stati avrebbero potuto istituire un tribunale 
specializzato che avrebbe conosciuto delle controversie in materia di brevetti, così come proposto nel 2004 
per la creazione di una Community Patent Court. In tema: T. Jaeger, The EU Patent: Cui Bono et Quo 
Vadit?, in «Common Market Law Review», fasc. 1, 2010, pp. 80 ss. D’altra parte, l’art. 262 TFUE permette 
agli Stati di affidare la competenza a conoscere le controversie relative ai brevetti alla Corte di giustizia. 
Uno dei motivi per cui non si è scelta questa strada consiste nella mancanza dell’unanimità necessaria in 
Consiglio, come invece previsto dall’articolo in questione. 
151 E. Waage, The future of the Unified Patent Court after the CJEU’s opinion 1/09 of 8 March 2001, in C. 
Geiger (ed.), Quel droits des brevets pour l’Union Européenne? / What patent law for the European Union?, 
Collection du CEIPI, Parigi, Litec, 2013, p. 118.  
152 Art. 262 TFUE: «Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all’unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare 
disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura da esso stabilita, 
la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base ai 
trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa 
approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali». 
153 Cfr. art. 95, par. 1, regolamento n. 207/2009. 
154 Consiglio dell’UE, Creating a Unified Patent Litigation System - Orientation debate, documento 
10630/11 del 26 maggio 2011, Annex II p. 7. 
155 Ibid: «The first two options would appear not to meet the political requirements of the Member States 
and the interests of the users of the patent system. Member States have expressed in the past their 
opposition to the first option, i.e. to confer jurisdiction on the CJEU. Moreover, this option would not 
allow for the creation of a unified patent jurisdiction because the CJEU may not be entrusted with the 
jurisdiction on disputes relating to “classical” European patents. This is one of the reasons why the users 
of the patent system are opposed to such a solution. This resulted clearly from the Commission’s 
consultation on the future patent policy in 2006 and has ever since been confirmed by the users of the 
patent system on various occasions. The second option, leaving the jurisdiction on the unitary patent 
protection to national courts, as in the trade mark area, would most likely not be acceptable to most 
Member States and industry, raising concerns that the high quality of judgements and uniform 
interpretation through judgments for the whole territory of the participating Member States may not be 
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Adeguandosi quindi alle nuove indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, il 19 
febbraio 2013 è stato firmato da tutti gli Stati membri tranne Spagna, Polonia e Croazia un 
nuovo accordo internazionale, strettamente collegato ai due regolamenti di applicazione 
della cooperazione rafforzata, istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti (TUB). 
Il nuovo Accordo prevede l’adesione dei soli Stati membri, escludendo la 
partecipazione di Stati terzi e dell’Unione europea. Tale Accordo, in combinato disposto 
con la modifica del regolamento Bruxelles I bis, avrebbe dovuto garantire, nel pieno rispetto 
del diritto dell’Unione, una celere entrata in vigore del primo e, conseguentemente, 
l’applicazione dei regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 relativi al regime sostanziale 
e di traduzione del nuovo brevetto europeo con effetto unitario. L’Accordo, infatti, sarebbe 
dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto giorno successivo 
alla tredicesima ratifica, purché tra queste vi siano le ratifiche dei tre Stati con maggior 
numero di brevetti europei (Germania, Francia e Regno Unito), o il primo giorno del quarto 
mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento Bruxelles I bis 
se tale data è posteriore (art. 89 dell’Accordo).  
Ad oggi si contano quindici ratifiche di Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia 
Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo e 
Svezia156. La ratifica di Germania e Regno Unito sarebbe stata sufficiente per l’entrata in 
vigore della normativa brevettuale. Se non che, dopo quarant’anni di lavori allo scopo di 
istituire un brevetto unitario e una giurisdizione unificata, la realizzazione di tale obiettivo è 
ora ostacolata dall’esito referendum consultivo del 26 giugno 2016, svoltosi nel Regno Unito 
relativo all’uscita dall’Unione europea157. Se l’intera disciplina fosse situata all’interno 
dell’ordinamento europeo, non ci sarebbero state difficoltà di carattere sostanziale; 
un’eventuale uscita del Regno Unito avrebbe comportato la non applicazione di quella 
disciplina nello Stato uscente (se non previsto diversamente nei negoziati di cui all’art. 50 
TFUE).  
In questo caso, invece, il nuovo sistema di tutela brevettuale si appoggia su due 
differenti fonti normative: i due regolamenti europei, la cui applicazione è subordinata 
all’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, e l’accordo in 
                                                      
achieved by making use of national courts, in particular due to the lack of a common appeal instance. 
Strong opposition to such a solution has continuously been voiced by the users of the patent system». 
156 Per lo status delle ratifiche si rimanda al seguente sito: http://www.consilium.europa.eu/en/documents-
publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001.  
157 Cfr. Consiglio dell’Unione europea, United Kingdom notification under Article 50 TEU, doc. 
XT20001/17, reperibile in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-
INIT/en/pdf. In tema, v. Infra, cap. II, par. 7. 
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questione, un accordo internazionale tra soli Stati membri dell’Unione europea, modificato 
a seguito di un parere della Corte di giustizia che ha escluso la possibilità di un accordo 
misto, per l’entrata in vigore del quale la ratifica del Regno Unito è obbligatoria. È evidente 
che tale scenario solleva non poche questioni circa la partecipazione del Regno Unito al 
nuovo sistema di tutela brevettuale e circa le conseguenze della Brexit sulla sua entrata in 
vigore. 
 43 
CAPITOLO II 
LE FONTI NORMATIVE E LA NATURA DEL SISTEMA DI 
TUTELA BREVETTUALE UE 
SOMMARIO: 1. I tre livelli normativi del sistema di tutela brevettuale UE. – 1.1. Il primo livello: 
il diritto dell’Unione europea. – 1.2. Il secondo livello: l’Accordo sul Tribunale unificato 
dei brevetti. – 1.3. Il terzo livello: la Convenzione sul brevetto europeo e il diritto nazionale 
degli Stati membri. – 2. La compatibilità della cooperazione rafforzata con i Trattati. – 
2.1. Art. 118 TFUE: competenza esclusiva o concorrente? – 2.2. Sviamento di potere e 
discriminazione linguistica. – 2.3. Mercato interno e distorsione della concorrenza. – 2.4 
Extrema ratio o alternativa al compromesso? – 3. La natura del brevetto europeo con 
effetto unitario. – 3.1. Il concetto di “unitarietà” in relazione ai titoli europei di proprietà 
intellettuale. – 3.2. L’unitarietà del brevetto europeo con effetto unitario. – 3.3. Il 
compromesso sull’uniformità della protezione. – 3.4. Verso un nuovo concetto di 
unitarietà? – 4. La compatibilità della normativa sul brevetto europeo con effetto unitario 
con il diritto dell’Unione europea. – 4.1. Il regolamento (UE) n. 1257/2012 come accordo 
speciale ex art. 142 CBE. – 4.2. La compatibilità con la loro base giuridica: l’art. 118 
TFUE. – 4.3. Il rapporto tra i regolamenti e le fonti di diritto internazionale. – 5. La natura 
del Tribunale unificato dei brevetti – 5.1. La nozione di organo giurisdizionale comune 
agli Stati membri nella giurisprudenza della Corte di giustizia. – 5.1.1. La Corte di giustizia 
del Benelux. – 5.1.2. L’impatto della sentenza della Corte di giustizia sulla Camera di 
ricorso delle Scuole europee. – 5.2. In merito alla natura del Tribunale unificato dei 
brevetti come organo giurisdizionale comune agli Stati membri. – 6. La conformità 
dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti con il diritto UE. – 6.1. La competenza 
degli Stati membri a concludere l’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti – 6.2. Il 
ruolo della Corte di giustizia nell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. – 6.3. La 
compatibilità dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti con l’acquis 
communautaire – 7. Gli ostacoli all’entrata in vigore del pacchetto brevetti – 7.1. Gli effetti 
della “Brexit” sulla partecipazione del Regno Unito al brevetto europeo con effetto 
unitario – 7.2. Gli effetti della “Brexit” sulla partecipazione del Regno Unito all’Accordo 
sul Tribunale unificato dei brevetti. 
1. I tre livelli normativi del sistema di tutela brevettuale UE 
Nel capitolo precedente è stato esposto l’iter legislativo che ha portato alla creazione 
del brevetto europeo con effetto unitario e all’istituzione del Tribunale unificato dei brevetti 
(TUB). Come si è già visto, sulla base dell’art. 118 TFUE è stata istituita una cooperazione 
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rafforzata tra ventisei Stati membri dell’UE e, ad attuazione di questa, sono stati emanati 
due regolamenti, il regolamento n. 1257/2012 relativo all’istituzione di una tutela brevettuale 
unitaria e il regolamento n. 1260/2012 concernente il regime delle traduzioni del nuovo 
brevetto europeo con effetto unitario. Si anticipa che i due regolamenti si limitano ad 
attribuire un effetto unitario con un brevetto europeo concesso dall’Ufficio europeo dei 
brevetti (UEB) e non contengono una disciplina sostanziale relativa al diritto conferito dal 
brevetto. Parallelamente, fuori dalla cornice dell’UE, venticinque Stati membri hanno 
stipulato un accordo internazionale istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti (Accordo 
TUB). Allo scopo di coordinare quanto previsto dall’Accordo TUB con la disciplina europea 
concernente la giurisdizione in materia civile158, è stato adottato un regolamento, il 
regolamento n. 542/2014159, che ha introdotto quattro nuovi articoli al regolamento 
Bruxelles I bis.  
Il quadro normativo che si è venuto a definire è alquanto complesso e ha portato alla 
creazione di due strumenti (brevetto europeo con effetto unitario e TUB) dalla natura 
controversa. Le fonti normative di tali strumenti potrebbero essere classificate in un sistema 
basato su tre livelli: un primo livello, comprendente il diritto primario e secondario 
dell’Unione europea, un secondo livello internazionale, nel quale si colloca l’Accordo TUB, 
e, infine, un terzo e ultimo livello residuale caratterizzato sia da alcune norme della 
Convenzione sul brevetto europeo (CBE) sia dal diritto nazionale degli Stati membri che 
partecipano a questo nuovo sistema. La coesistenza di questi tre livelli costituisce la base 
giuridica dei due strumenti160. 
1.1. Il primo livello: il diritto dell’Unione europea 
Come già anticipato, la base giuridica sia della cooperazione rafforzata sia dei 
regolamenti di attuazione della prima è l’art. 118 TFUE. Il primo paragrafo della 
disposizione autorizza l’Unione europea a creare nuovi titoli di proprietà intellettuale161, in 
                                                      
158 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale (Bruxelles I bis). 
159 Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento 
al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux. 
160 Cfr. M. Haedicke, Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem, 
in «GRUR Int», fasc. 7, 2013, pp. 609-610. 
161 Il concetto di “proprietà intellettuale” non è contenuto all’interno del TFUE. È invece rinvenibile 
all’interno di accordi internazionali che sono stati firmati anche dalla stessa Unione europea come 
l’Accordo TRIPs (vedi Supra, cap I, par. 1, nota 16).  
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modo tale da garantire una protezione uniforme dei diritti che tali titoli conferiscono, e a 
istituire regimi di autorizzazione, coordinamento e controllo centralizzati a livello di Unione.  
Il secondo paragrafo, invece, attribuisce all’UE una specifica competenza 
nell’istituzione di un regime linguistico per questi nuovi titoli. Ne consegue che la disciplina 
relativa alle traduzioni deve essere racchiusa all’interno di un separato strumento giuridico. 
In accordo con l’art. 342 TFUE (ex art. 290 TCE)162, che prevede che il regime linguistico 
delle istituzioni dell’Unione europea debba essere deciso dal Consiglio all’unanimità, questo 
differente regolamento deve essere emanato dal Consiglio, secondo la procedura legislativa 
speciale, all’unanimità e non a maggioranza qualificata come il regolamento istitutivo del 
nuovo titolo di proprietà intellettuale. Il regime linguistico è stato sempre uno dei punti 
cruciali per cui non si è riuscito a trovare un accordo in seno al Consiglio ed è il principale 
motivo per cui si è ricorso allo strumento della cooperazione rafforzata. 
Da una prima lettura, si nota che il regolamento n. 1257/2012 stabilisce le 
caratteristiche dell’effetto unitario (art. 3), rinviando alla disciplina nazionale la maggior 
parte del contenuto dello stesso (artt. 5 e 7), disciplina le condizioni procedurali per 
richiedere tale effetto (art. 4), enuncia i principi finanziari circa la modalità di imposizione 
delle tasse annuali (artt. 10, 11 e 13) e, infine, ordina agli Stati membri di conferire alcune 
competenze all’UEB (art. 9). Il regolamento n. 1260/2012, ancora più breve, afferma 
semplicemente la validità del brevetto unitario nel caso in cui siano rispettate le norme 
linguistiche previste dalla CBE e prevede un regime transitorio di traduzione. Come si 
argomenterà in seguito, i citati atti non prescrivono una disciplina sostanziale autonoma che 
caratterizza e regola ogni aspetto del brevetto europeo con effetto unitario.  
Alle considerazioni effettuate si aggiunge che i due regolamenti sono in stretta 
correlazione con fonti di diritto internazionale, in particolare con la CBE e con l’Accordo 
TUB.  
Per quanto riguarda la CBE, al momento è sufficiente tenere in considerazione che il 
regolamento n. 1257/2012 si limita ad attribuire degli effetti unitari ad un brevetto europeo 
concesso dall’UEB. Pertanto, durante la fase precedente al rilascio del brevetto, al “futuro” 
brevetto europeo con effetto unitario sono applicate le disposizioni della CBE163. Inoltre, il 
regolamento in questione è paragonato ad un “accordo particolare”, di cui all’art. 142 CBE, 
                                                      
162 Art. 342 TFUE: «Il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato, senza pregiudizio delle 
disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal Consiglio, che delibera 
all’unanimità mediante regolamenti». 
163 V. Infra, cap. III, par. 1.1. 
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attraverso cui un gruppo di Stati può prevedere che il brevetto europeo concesso disponga 
di un carattere unitario164. Infine, il regolamento n. 1260/2012 non stabilisce un particolare 
regime linguistico per il brevetto europeo con effetto unitario, ma rinvia alle lingue ufficiali 
della CBE165.  
Relativamente invece al rapporto tra i regolamenti europei e l’Accordo TUB, i punti 
di connessione sono principalmente due.  
Il primo riguarda l’ambito di applicazione dei regolamenti e, in particolare, la nozione 
del termine, utilizzato negli stessi, di Stato membro partecipante. Innanzitutto, i due 
regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (GU)166, ma si applicano, agli Stati membri partecipanti, dal 1° gennaio 2014 o dalla 
data di entrata in vigore dell’Accordo TUB se successiva167. L’art. 2, lett. a, del regolamento 
n. 1257/2012 definisce lo Stato membro partecipante uno Stato membro che partecipa alla 
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. In 
realtà, la definizione non sembra essere completamente corretta. Infatti, se si osserva la 
formulazione dell’art. 18, par. 2, secondo periodo del regolamento n. 1257/2012 si nota che 
tale atto limita il regime dell’effetto unitario ai soli Stati membri partecipanti nei quali il 
Tribunale unificato dei brevetti ha giurisdizione esclusiva168. Di conseguenza, quando si 
parla di Stati membri partecipanti, non si fa riferimento a tutti gli Stati partecipanti alla 
cooperazione rafforzata, ma solamente a quelli che hanno anche ratificato l’Accordo. In 
sintesi, il legame tra i regolamenti europei e Accordo TUB è evidente: l’applicazione dei 
primi non solo è subordinata all’entrata in vigore dell’Accordo, ma è diretta ai soli Stati che 
hanno ratificato quest’ultimo. 
Il secondo aspetto che lega i regolamenti all’Accordo è connesso alla disciplina 
sostanziale del brevetto europeo con effetto unitario. Come si vedrà, il diritto sostanziale in 
materia di tutela brevettuale, in particolare la definizione degli atti avverso i quali il brevetto 
                                                      
164 V. Infra, par. 4.1.  
165 V. Infra, cap. III, par. 4. 
166 Cfr. art 18, par. 1, regolamento n. 1257/2012 (identico all’art. 7, par. 1, regolamento n. 1260/2012): «Il 
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea». 
167 Cfr. art. 18, par. 2, primo periodo, regolamento n. 1257/2012: «Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti («accordo»), se 
successiva» e art. 7, par. 2, regolamento n. 1260/2012: «Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o 
dalla data di entrata in vigore dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, se successiva». 
168 Art. art. 18, par. 2, secondo periodo, regolamento n. 1257/2012: «In deroga all’articolo 3, par. 1 e 2, e 
all’articolo 4, par. 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la 
tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il tribunale 
unificato dei brevetti abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei con effetto unitario alla 
data della registrazione». 
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con effetto unitario costituisce tutela, è stato “trasferito” dal regolamento n. 1257/2012 
all’Accordo TUB. Il regolamento indica infatti la presenza di un diritto, per il titolare del 
brevetto, il cui contenuto, però, è descritto all’interno di un accordo internazionale. 
Tuttavia, il regolamento europeo non rimanda direttamente all’Accordo, bensì al diritto 
nazionale degli Stati membri, che verrà comunque adeguato a seguito della ratifica del 
primo169.  
1.2. Il secondo livello: l’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti 
L’Accordo, formato da 89 articoli, a cui si aggiungono 38 articoli dello Statuto 
annesso, regola l’istituzione di un tribunale comune, composto da giudici dei diversi Stati 
membri contraenti e competente a giudicare tutte le controversie concernenti il brevetto 
europeo con effetto unitario, il brevetto europeo “tradizionale”, il certificato protettivo 
complementare concesso per un prodotto protetto da brevetto e le richieste di brevetto 
europeo pendente alla data di entrata in vigore dell’Accordo o inoltrata dopo tale data170.  
All’Accordo e allo statuto si aggiungono un protocollo relativo all’applicazione 
provvisoria171, adottato all’interno del Competitiveness Council meeting, un secondo 
protocollo relativo ai privilegi e all’immunità dei nuovi giudici che andranno comporre il 
Tribunale172, firmato dai rappresentanti degli Stati membri nei margini del COPERER I, e 
il regolamento di procedura, la cui ultima versione è stata redatta il 19 ottobre 2015. 
Sebbene, a seguito del parere 1/09173, gli Stati membri abbiano comunque scelto di 
istituire un tribunale attraverso un accordo internazionale, si nota immediatamente come 
l’Accordo TUB e i protocolli addizionali siano stati sottoscritti all’interno della cornice UE.  
L’obiettivo degli Stati membri e delle istituzioni europee era infatti quello di creare 
contemporaneamente un brevetto con effetto unitario nel territorio dell’Unione e una 
giurisdizione unificata; l’istituzione dell’uno non poteva prescindere dall’istituzione 
                                                      
169 Cfr. Infra, cap IV, par. 4.2. 
170 Art. 3 dell’Accordo TUB: «Il presente accordo si applica a qualsiasi: a) brevetto europeo con effetto 
unitario; b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto; c) 
brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che è stato 
concesso dopo tale data, fatto salvo l’articolo 83; e d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di 
entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l’articolo 83».   
171 Reperibile sul sito internet https://www.unified-patent-
court.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_ap
plication.pdf. 
172 Reperibile sul sito internet https://www.unified-patent-
court.org/sites/default/files/ppi_final_ii_en_clean.pdf.  
173 Corte di giustizia, parere 1/09 dell’8 marzo 2011. 
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dell’altro. Per questo motivo i regolamenti europei e l’Accordo TUB non possono essere 
considerati come due discipline separate. A conferma di ciò, come già affermato, 
l’applicazione dei regolamenti è subordinata all’entrata in vigore dell’Accordo ed è limitata 
al territorio degli Stati membri che hanno ratificato quest’ultimo. In aggiunta, in virtù 
dell’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, secondo cui i trattati 
devono essere interpretati nel loro contesto, intendendo per contesto anche «ogni strumento 
posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato», l’Accordo 
TUB deve essere interpretato alla luce dei regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012174 o, più 
generalmente, alla luce del primato del diritto dell’UE imposto all’art. 20 dello stesso 
Accordo175.  
Per garantire la compatibilità con il diritto UE, i consideranda dell’Accordo 
riprendono quasi letteralmente i paragrafi salienti del parere 1/09, ribadendo gli stessi 
principi enunciati dalla Corte. Viene infatti messo in primo piano, da un lato, il ruolo della 
Corte di giustizia come guardiana dell’uniformità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e 
del primato del diritto europeo e, dall’altro, gli obblighi degli Stati membri assunti in virtù 
dei Trattati, in particolare il dovere di leale cooperazione previsto dall’art. 4, par. 3, TUE176. 
In quest’ottica, gli Stati devono assicurare che il nuovo Tribunale unificato dei brevetti 
rispetti e applichi il diritto dell’Unione europea e garantisca una tutela giurisdizionale dei 
diritti delle persone fisiche (e giuridiche) alle quali vengono conferiti. Date tali premesse, 
risolvendo le perplessità avanzate dalla Corte di giustizia, al Tribunale unificato viene 
affidato lo stesso ruolo che la Corte di giustizia affida ai giudici nazionali, quello cioè di 
collaborare con quest’ultima per assicurare la corretta applicazione e l’interpretazione 
uniforme del diritto dell’Unione. Non solo, viene confermata la cooperazione diretta tra le 
due Corti attraverso il rinvio pregiudiziale, conformemente a quanto previsto dall’art. 267 
TFUE177. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, viene stabilita la 
                                                      
174 Nello stesso senso L.C. Ubertazzi, Brexit and the EU Patent, in «GRUR Int», fasc. 4, 2017, p. 304. 
175 Art. 20 dell’Accordo TUB: «Il tribunale applica il diritto dell’Unione nella sua integralità e ne rispetta 
il primato». 
176 Considerando dell’Accordo TUB: «Considerando che la Corte di giustizia dell’Unione europea deve 
assicurare l’uniformità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e il primato del diritto dell’Unione europea; 
gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtù del trattato sull’Unione europea (TUE) e del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ivi compreso l’obbligo di leale cooperazione previsto 
dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la 
piena applicazione, nonché il rispetto, del diritto dell’Unione nei rispettivi territori e la tutela 
giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto». 
177 Considerando dell’Accordo TUB: «Considerando che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, 
il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell’Unione e, in collaborazione con 
la Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto custode del diritto dell’Unione, assicurarne la corretta 
applicazione e l’interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare 
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responsabilità solidale degli Stati membri per le violazioni del diritto dell’Unione e la 
mancata domanda pregiudiziale da parte del Tribunale unificato dei brevetti, con possibilità 
di attivazione della procedura di infrazione ai sensi degli artt. 258, 259 e 260 TFUE178. Alla 
luce di tali considerazioni, sembra dunque che l’Accordo si ponga in rapporto di 
subordinazione con il diritto dell’Unione europea.  
1.3. Il terzo livello: la Convenzione sul brevetto europeo e il diritto nazionale degli Stati membri 
Con i due regolamenti attuativi la cooperazione rafforzata, che disciplinano il brevetto 
europeo con effetto unitario e il relativo sistema delle traduzioni, e l’Accordo TUB, che 
istituisce il Tribunale unificato, il c.d. “pacchetto brevetti” sembrerebbe essere completo.  
In realtà, vi sono altre fonti che rilevano ai fini del nuovo sistema: la già citata CBE e 
il diritto nazionale degli Stati membri. 
Per quanto concerne la CBE, si è già discusso circa la sua applicazione in relazione al 
brevetto europeo con effetto unitario. Inoltre, l’art. 24 dell’Accordo TUB, relativo alle fonti 
del diritto, colloca al terzo posto la CBE come fonte giuridica sulla quale il Tribunale 
unificato fonda le proprie decisioni179. Il TUB è quindi competente a interpretare e ad 
applicare la CBE.  
                                                      
con la Corte di giustizia dell’Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell’Unione, 
basandosi sulla giurisprudenza di quest’ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale 
conformemente all’articolo 267 TFUE». Ripreso poi nell’art. 20 dell’Accordo: «Il tribunale applica il 
diritto dell’Unione europea e ne rispetta il primato» e nell’art. 21 dell’Accordo: «Quale tribunale comune 
agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di 
giustizia dell’Unione europea per garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto 
dell’Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all’articolo 267 TFUE. Le 
decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea sono vincolanti per il tribunale». 
178 Considerando dell’Accordo TUB: «Considerando che gli Stati membri contraenti, in linea con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla responsabilità extracontrattuale, 
dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell’Unione da parte del tribunale 
unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea; Considerando che le violazioni del diritto dell’Unione da parte del tribunale unificato 
dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di 
infrazione può quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato 
membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell’Unione». 
Ripreso all’art. 22, par. 1 dell’Accordo: «Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni 
derivanti da una violazione del diritto dell’Unione da parte della corte d’appello, conformemente al diritto 
dell’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi 
tribunali nazionali in violazione del diritto dell’Unione» e art. 23 dell’Accordo TUB: «Le azioni del 
tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai 
fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente». 
179 V. Infra, cap. IV, par. 4. 
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A questo proposito potrebbe essere interessante analizzare l’ipotesi in cui non vi sia 
sincronia tra le norme contenute nella CBE (o le linee guida dell’UEB) e il diritto UE.  
Va premesso che al fine di armonizzare il diritto dei brevetti in Europa, a seguito 
dell’emanazione della direttiva europea sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche 
(direttiva biotech)180, alcune norme relative alla brevettabilità di queste sono state recepite 
all’interno del regolamento di esecuzione della CBE181. Ad esempio, si nota che l’art. 5, par. 
3, della direttiva biotech, relativo ai requisiti di brevettabilità delle sequenze genetiche, e 
l’art. 6, par. 2, lett. c, della stessa, sull’esclusione della brevettabilità dell’utilizzo degli 
embrioni umani a fini industriali e commerciali182, riproducono esattamente quanto 
contenuto nelle regole 29, par. 3, e 28, lett. c, del regolamento di esecuzione della CBE. 
Ancora, il secondo periodo del primo paragrafo della regola 26 del regolamento di 
esecuzione della CBE stabilisce che «la direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche costituisce un mezzo complementare di 
interpretazione». Tuttavia, il fatto che le regole di esecuzione della CBE riproducano le 
medesime norme contenute nella direttiva biotech non garantisce necessariamente una 
completa armonizzazione tra il diritto UE e la CBE183. Basti pensare al fatto che la direttiva 
                                                      
180 Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica 
delle invenzioni biotecnologiche. 
181 In base alle competenze attribuitegli dall’art. 33, par. 1, lett. c, CBE, il Consiglio di Amministrazione, 
con decisione del 16 luglio 1999 (Official Journal EPO, 7/1999, pp. 437-440) ha modificato le regole di 
esecuzione della stessa, introducendo un nuovo capitolo, composto dalle regole 26-34, che riproduce quasi 
letteralmente gli artt. 2-6 della direttiva 98/44/CE. In tema, V. Della Fina, Discipline giuridiche 
dell’ingegneria Biomedica, Milano, Giuffré, 2008, pp. 267-268. 
182 L’art. 5, par. 3, direttiva 98/44/CE afferma che «L’applicazione industriale di una sequenza o di una 
sequenza parziale di un gene dev’essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto» parallelamente 
la regola 29 regolamento d’esecuzione della CBE dispone che: «L’applicazione industriale di una sequenza 
o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto».  
L’art. 6 direttiva 98/44/CE stabilisce che: «1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui 
sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di 
un’invenzione non può di per sé essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il 
solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare. 2. Ai sensi del paragrafo 1, sono 
considerati non brevettabili in particolare: a) i procedimenti di clonazione di esseri umani; b) i 
procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; c) le utilizzazioni di 
embrioni umani a fini industriali o commerciali; d) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica 
degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, 
nonché gli animali risultanti da tali procedimenti» mentre la regola 28 del regolamento d’esecuzione della 
CBE afferma che «Conformemente all’articolo 53 lettera a), i brevetti europei non vengono concessi per 
le invenzioni biotecnologiche che hanno quale oggetto: a) procedimenti di clonazione di esseri umani; b) 
procedimenti per modificare l’identità genetica germinale dell’essere umano; c) l’impiego di embrioni 
umani a fini industriali o commerciali; d) i procedimenti per modificare l’identità genetica degli animali, 
atti a provo- care loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali 
risultanti da siffatti procedimenti».  
183 R.J. Aerts, Biotechnology patenting caught between Union law and EPC law: European bundle patents, 
unitary patents and intentional harmonization of decisions in the internal market, in «Queen Mary Journal 
of Intellectual Property», fasc. 3, 2016, p. 290. 
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europea è sottoposta all’interpretazione della Corte di giustizia, le cui decisioni non sono 
vincolanti per l’UEB o per gli altri organi dell’Organizzazione europea dei brevetti (OEB). 
D’altro canto, la Corte di giustizia non può interpretare la CBE, non essendo l’UE parte a 
suddetta Convenzione.  
A riguardo, attraverso due sentenze, Monsanto Technology184 e Brüstle185, la Corte di 
giustizia ha interpretato alcune disposizioni della direttiva biotech, predisponendo una 
limitazione dell’ambito di protezione dei brevetti in materia di invenzioni biotecnologiche186. 
Tralasciando un’analisi dettagliata delle due sentenze187, ai fini che qui interessano basti 
sapere che l’interpretazione restrittiva che ne è emersa confliggeva con la prassi dell’UEB188. 
Ed è proprio qui che sono sorti diversi problemi. Gli Stati membri sono obbligati a rispettare 
il diritto dell’Unione europea e gli organi giurisdizionali degli stessi sono vincolati alle 
decisioni della Corte di giustizia. L’OEB è invece un’organizzazione internazionale che si 
trova fuori dalla cornice dell’Unione europea e le cui Camere di ricorso non sono né 
vincolate a seguire l’interpretazione della Corte di giustizia né legittimate a proporre rinvio 
                                                      
184 Corte di giustizia, sentenza del 6 luglio 2010, causa C-428/08, Monsanto Technology LLp c. Cefetra BV 
et al.  
185 Corte di giustizia, sentenza del 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Oliver Brüstle c. Greenpeace eV. In tema 
si veda, ad esempio, H-G. Dederer, Human – embryonale Stammzellforschung vor dem Aus? –Anmerkung 
zum Urteil des EuGH v. 18.10.2011, Rs. C-34/10, in «EuR», fasc. 3, 2012, pp. 336 ss.; M.I. Schuster, The 
Court of Justice of the European Union’s Ruling on the Patentability of Human Embryonic Stem-Cell Related 
Inventions (C-34/10), in «IIC», fasc. 6, 2012, pp. 626 ss.  
186 Per quanto riguarda la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche si rimanda, ad esempio, a G. 
Contaldi, La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità 
internazionale, Milano, Giuffré, 2010, pp. 159 ss.  
187 Le sentenze Monsanto e Brüstle riguardavano, rispettivamente, l’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 
biotech relativamente all’ambito di protezione dei brevetti sui prodotti contenenti o consistenti in 
un’informazione genetica (in particolare, secondo la Corte, l’art. 9 subordina la protezione da esso prevista 
alla condizione che la sequenza di DNA brevettata svolga la sua funzione nel materiale nel quale essa è 
incorporata) e l’interpretazione dell’art. 6, lett. c, della stessa direttiva, nel senso in cui non sono brevettabili 
prodotti e procedimenti che implicano il prelievo dell’embrione umano se da ciò ne deriva la distruzione 
di quest’ultimo. Per un approfondimento, si rimanda ad esempio a G. Morgese, La recente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche: le 
pronunzie Monsanto Technology e Brüstle, in «Rivista di diritto agrario», fasc. 2, 2012, pp. 3-32. 
188 S. Luginbühl, An Institution Perspective I: The role of the EPO in the Unitary (EU) Patent System, in J. 
Pila, C. Wadlow, The Unitary EU Patent System, Oxford, Portland, Hart Publishing, 2015, p. 55. 
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pregiudiziale189. In questa prospettiva, un brevetto europeo, rilasciato seguendo le linee 
guida dell’UEB, sarebbe stato revocato in tutti gli Stati membri nel quale era stato validato190. 
Per questo motivo si è discusso a lungo se l’UEB avesse dovuto cambiare la sua prassi.  
Mentre in caso affermativo si avrebbe avuto l’impressione che le decisioni della Corte di 
giustizia avrebbero vincolato, seppur indirettamente, gli organi dell’OEB e, di conseguenza, 
anche gli Stati extra UE, in caso negativo ci sarebbe stato il rischio che i giudici nazionali 
degli Stati membri dell’UE avessero dovuto revocare il brevetto o quantomeno avessero dato 
un’interpretazione differente191. L’UEB ha infine deciso di cambiare la propria prassi per 
uniformarsi all’interpretazione della Corte di giustizia. Si tratta quindi di un importante caso 
in cui l’interpretazione della Corte di giustizia ha condizionato un organo internazionale.  
Questa influenza sarà ancora più marcata con l’istituzione del brevetto europeo con effetto 
unitario192, dal momento che, benché rilasciato dall’UEB, il “nuovo” brevetto sarà 
disciplinato dal diritto dell’Unione europea. Parallelamente, lo stesso Tribunale unificato, 
competente a giudicare le controversie relative sia al brevetto europeo con effetto unitario 
sia al brevetto europeo “tradizionale”, applicando la CBE, è sempre vincolato dalle 
pronunce della Corte di giustizia. 
Si potrebbe quindi concludere che, sebbene CBE e diritto dell’Unione europea siano 
formalmente distinti, vi sono stati e vi saranno punti di interazione e di reciproca influenza.  
Venendo ora al diritto nazionale, basta ribadire che i due regolamenti europei non 
contengono una disciplina sostanziale relativa al brevetto europeo con effetto unitario, ma 
rinviano alla legislazione degli Stati membri partecipanti. Inoltre, l’art. 24 dell’Accordo TUB 
                                                      
189 Cfr. Board of appeal (UEB), decisione del 25 novembre 2008, caso G 2/08, Use of embryos/WARF. In 
questa occasione, la Camera di appello dell’UEB si era pronunciata sulla possibilità di proporre un rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’interpretazione delle regole di esecuzione 
alla CBE che, letteralmente, riprendevano le norme contenute nella direttiva sulle invenzioni 
biotecnologiche. La risposta era stata negativa; in primo luogo, perché nella CBE non è presente alcuna 
disposizione che permette un rinvio pregiudiziale, in secondo luogo, anche se vi fosse stato, la Camera di 
appello non è una giurisdizione comune agli Stati membri come indicato dalla Corte di giustizia nella 
sentenza Christian Dior, ma è un soggetto internazionale. Per un commento alla decisione si rimanda a J. 
Gruber, Muss die Große Beschwerdekammer des EPA bei Auslegungsfragen zur Richtlinie 98/44/EG dem 
EuGH vorlegen? - Besprechung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 25. 
November 2008 – G 2/06, in «GRUR Int», fasc. 11, 2009, pp. 907 ss.  
190 M.I. Schuster, The Court of Justice of the European Union’s ruling on the Patentability of Human 
Embryonic Stem-Cell-Related, cit., p. 636.  
191 S. Luginbühl, An Institution Perspective I: The role of the EPO in the Unitary (EU) Patent System, in J. 
Pila, C. Wadlow, The Unitary EU Patent System, cit., p. 55.  
192 A. McMahon, An Institutional Examination of the Implications of the Unitary Patent Package for the 
Morality Provisions: a Fragmented Future too Far?, in «IIC», fasc. 1, 2017, pp. 42 ss. Cfr., per quanto 
riguarda il brevetto europeo con effetto unitario, R.J. Aerts, The Unitary Patent and the Biotechnology 
Directive: Is Uniform Protection of Biotechnological Inventions Ensured?, in «European Intellectual 
Property Review», fasc. 9, 2014, pp. 584 ss. 
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inserisce nel sistema delle fonti il diritto interno degli Stati, come fonte normativa residuale 
sul quale il TUB fonda le proprie decisioni. 
Alla luce di quanto detto, i due regolamenti europei, l’Accordo TUB, la CBE e i diritti 
nazionali, in via residuale, possono essere considerati, nel loro insieme e in modo 
complementare, le basi giuridiche del nuovo sistema di tutela brevettuale nell’ordinamento 
UE193. 
2. La compatibilità della cooperazione rafforzata con i Trattati 
Esaminati i tre livelli normativi del nuovo sistema brevettuale europeo, ci si soffermerà 
ora ad analizzare la natura dei nuovi strumenti (brevetto europeo con effetto unitario e 
Tribunale unificato) e la loro compatibilità con il diritto dell’Unione. 
Seguendo lo schema appena proposto, si focalizzerà l’attenzione sulla compatibilità 
della cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria con i Trattati, partendo 
dalla sentenza Spagna e Italia c. Consiglio194.  
In particolare, verranno analizzati la natura della competenza di cui all’art. 118, par. 
1, TFUE, la presenza o meno del vizio di sviamento di potere, la compatibilità con i Trattati 
della scelta relativa al regime linguistico, l’impatto della cooperazione sul mercato unico e 
sulla concorrenza e, infine, la sussistenza del requisito dell’extrema ratio di cui all’art. 20 
TUE. 
2.1. Art. 118 TFUE: competenza esclusiva o concorrente?  
Nel ricorso per annullamento della decisione del Consiglio con la quale è stata istituita 
la cooperazione rafforzata, Italia e Spagna hanno sostenuto che l’art. 118 TFUE195 rientrasse 
tra le competenze esclusive dell’UE, a norma dell’art. 3, par. 2, lett, b, TFUE (definizione 
delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno). Di 
                                                      
193 M. Haedicke, Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem, cit., 
pp. 609-610. 
194 Corte di Giustizia, sentenza del 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/1, Spagna e Italia c. 
Consiglio. Cfr. Supra, cap. I, par. 2.3. 
195 Art. 118 TFUE: «Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento 
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per 
la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale 
nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a 
livello di Unione. 2. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa 
speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa 
consultazione del Parlamento europeo». 
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conseguenza la decisione impugnata era stata adottata in violazione dell’art. 20, par. 1, TUE 
che prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata unicamente nelle materie 
di competenza non esclusiva dell’Unione. Al contrario, nella sentenza Spagna e Italia c. 
Consiglio, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 118 TFUE non costituisse una regola 
di concorrenza poiché la sua collocazione fuori dalla parte terza, titolo VII, capo I del TFUE 
avrebbe comportato «un’indebita estensione della portata dell’art. 3, par. 1, lett. b, 
TFUE»196 il quale, invece, elenca tassativamente i settori di competenza esclusiva197.  
La maggior parte della dottrina198 ha aspramente criticato la posizione della Corte di 
giustizia, adducendo la sussistenza di una competenza esclusiva de facto. Secondo questa 
parte della dottrina, se si trattasse di competenza concorrente, sia gli Stati membri che 
l’Unione europea, rispettando il principio di sussidiarietà, avrebbero competenza nella 
creazione di nuovi titoli europei di proprietà intellettuale. Tuttavia, uno strumento con tali 
caratteristiche non potrebbe essere nella disponibilità degli Stati membri: mentre questi 
ultimi possono continuare a rilasciare i titoli di proprietà intellettuale disciplinati dal diritto 
nazionale, solo l’Unione nel suo insieme dovrebbe avere la capacità e, di conseguenza, la 
competenza per creare un titolo unico che garantisca una protezione uniforme «a livello di 
Unione». Pertanto l’art. 118 TFUE, a parere di tale dottrina, dovrebbe rientrare nelle 
competenze esclusive dell’UE.  
L’art. 118 TFUE, collocato all’interno del capo relativo al ravvicinamento delle 
legislazioni integra la previsione di cui all’art. 114 TFUE199 che prevede l’adozione, da parte 
                                                      
196 Spagna e Italia v. Consiglio, cit. par. 24. 
197 V. P. De Pasquale, Il riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri, in «Diritto pubblico 
comparato ed europeo», fasc. 1, 2008, p. 63. 
198 Cfr. R. Baratta, Art. 118, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2014, 
p. 1282; H. Ullrich, Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and European integration, 
in «ERA Forum», 2013, p. 591; M. Lamping, Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection. 
Testing the boundaries of the rule of law, in «Max Planck Institute for Innovation Research Paper Series», 
p. 8. 
199 Art. 114 TFUE: «1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni 
seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato 
interno. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle 
persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle sue 
proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei 
consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle 
rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. 4. Allorché, dopo l’adozione di una misura 
di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della 
Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da 
esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, 
esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. 
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dell’Unione, di misure di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno. Tuttavia, mentre quest’ultimo 
permette la mera armonizzazione delle discipline interne in materia di proprietà 
intellettuale, l’art. 118 TFUE detta una specifica competenza in capo all’Unione europea 
relativa, da un lato, alla creazione di un titolo europeo uniforme che si sovrapponga a quelli 
nazionali e, dall’altro, all’istituzione di forme di autorizzazione, coordinamento e controllo 
centralizzate a livello di Unione. Mentre l’art. 114 TFUE ricade senza dubbio nella sfera delle 
competenze concorrenti200 (gli Stati possono infatti continuare a disciplinare 
autonomamente il rilascio dei propri titoli di proprietà intellettuale, salva la possibilità 
dell’Unione europea di intervenire con misure di ravvicinamento, qualora la 
frammentazione giuridica rappresenti un pregiudizio per il mercato interno), la natura della 
competenza sottesa all’art. 118 TFUE sembrerebbe essere tutt’altro che pacifica.  
Esaminando il dato letterale degli articoli relativi alla ripartizione delle competenze, 
si nota che, mentre l’art. 3 TFUE201 attribuisce la competenza esclusiva all’Unione europea 
                                                      
Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato 
membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti 
alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato 
membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla 
Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle 
notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver 
verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del 
mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni 
nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della 
questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro 
interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di 
massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a 
introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina 
immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro 
solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di 
misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l’opportunità 
di proporre misure appropriate al Consiglio. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la 
Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea 
ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia 
che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui 
all’articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione». 
200 S. Migliorini, Le tecniche di ravvicinamento delle legislazioni nazionali, in P. Caretti (a cura di), Diritto 
dell’unione europea e ravvicinamento delle legislazioni nazionali: effetti sul sistema interno delle fonti, 
Torino, Giappichelli, 2013, p. 44. 
201 Art. 3 TFUE: «L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione 
delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli 
Stati membri la cui moneta è l’euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della 
politica comune della pesca; e) politica commerciale comune. 2. L’Unione ha inoltre competenza esclusiva 
per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo 
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«nei seguenti settori» (segue elencazione delle materie), l’art. 4 TFUE202 fa rientrare nelle 
competenze concorrenti i «principali seguenti settori», lasciando presupporre il carattere 
semplicemente indicativo e non esaustivo dei soli settori di competenza concorrente.  
Questa interpretazione è del tutto coerente con il principio di attribuzione di cui 
all’art. 5, par. 2, TFUE, secondo cui «l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle 
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri dai Trattati per realizzare gli obiettivi 
stabiliti dagli stessi»203. Il carattere esclusivo o concorrente delle competenze dipende, 
quindi, dalla decisione degli Stati membri di rinunciare al potere di disciplinare in 
determinati settori e attribuirlo all’Unione europea, e non dalla valutazione sulla capacità o 
meno degli Stati membri di adottare determinate misure. La stessa Commissione ha 
sostenuto che, se così non fosse, si rischierebbe di confondere il concetto di conferimento 
di poteri, inteso come ripartizione delle competenze, con il concetto di modalità di esercizio 
di tali poteri204. Non a caso, la valutazione se una determinata misura sia più efficace se 
adottata dall’Unione nel suo insieme piuttosto che dagli Stati membri rappresenta 
l’applicazione del principio di sussidiarietà205, principio che mira a stabilire il livello di 
intervento più pertinente proprio nei settori di competenza concorrente. La considerazione 
che la ratio della norma sembrerebbe privilegiare un intervento dell’Unione nel suo insieme, 
per garantire una protezione uniforme in tutto il territorio dell’UE, piuttosto che un’azione 
degli Stati membri dovrebbe essere una valutazione successiva che non dovrebbe precludere 
la possibilità agli Stati di istituire una cooperazione rafforzata. È pienamente condivisibile 
                                                      
dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura 
in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata». 
202 Art. 4 TFUE: «1. L’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati 
le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6. 2. L’Unione ha una 
competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno; 
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, 
sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) 
ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; j) spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli 
aspetti definiti nel presente trattato. 3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, 
l’Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, 
senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare 
la loro. 4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione ha competenza per 
condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di 
impedire agli Stati membri di esercitare la loro». 
203 V. Conclusioni dell’Avvocato generale Bot, presentate l’11 dicembre 2012, cause riunite C-274/11 e C-
295/11, Spagna e Italia c. Consiglio, par. 49. 
204 COM(2010) 790 def., cit., p. 9. 
205 Art. 5, par. 3, TUE: «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza 
esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma 
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di 
Unione». 
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che uno Stato, singolarmente, non possa creare un titolo di proprietà intellettuale valido in 
tutto il territorio dell’Unione europea, ma nulla sembrerebbe vietare ad un gruppo di Stati 
membri la possibilità di creare, collettivamente, un nuovo titolo che abbia effetto in tutti i 
loro territori nazionali, data, perlopiù, l’impossibilità di un’azione dell’Unione nel suo 
insieme. Potremmo quindi considerarla una peculiare competenza concorrente che può 
essere esercitata dagli Stati membri solo collettivamente. D’altronde, anche la disciplina 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è specificatamente ricompresa tra le competenze 
concorrenti (art. 4, par. 1, lett. j, TFUE) sebbene sia impossibile che uno Stato membro, 
singolarmente, adotti, ad esempio, misure finalizzate all’abolizione del controllo delle 
frontiere senza che almeno un altro Stato membro adotti le medesime misure. Nonostante 
ciò, non si è mai presupposta una competenza esclusiva in capo all’Unione.  
Alla luce di tali argomentazioni, per poter affermare che la competenza di cui all’art. 
118 TFUE sia esclusiva, occorrerebbe argomentare che tale competenza sia ricompresa in 
un settore indicato all’art. 3 TFUE, in particolare nella definizione delle regole della 
concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Tuttavia, sebbene sia pacifico 
che la normativa relativa alla proprietà intellettuale influisca sulla concorrenza, basti pensare 
all’ipotesi in cui la mancata concessione di una licenza in condizioni FRAND (Fair 
Reasonable and Non-Discriminatory) di uno standard essential patent206 costituisca un abuso 
di posizione dominante, non può rientrare nella definizione delle regole della 
concorrenza207. Infatti, considerato anche il dato letterale dell’art. 118 che colloca la 
creazione dei nuovi titoli di proprietà intellettuale «nell’ambito dell’instaurazione e del 
funzionamento del mercato interno», risulterebbe più adeguato considerare l’art. 118 come 
ambito di competenza concorrente ex art. 4, par. 1, lett. a, TFUE. È importante infine notare 
che sia l’elencazione delle competenze (artt. 3, 4 e 5 TFUE) sia l’art. 118 TFUE sono stati 
                                                      
206 Per standard essential patent si intende un brevetto così essenziale per un determinato ambito 
tecnologico da costituire il punto di partenza per lo sviluppo di qualsiasi prodotto basato su quella 
tecnologia. 
207 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-170/13, Huawei Technologies. In tema di 
licenze FRAND si veda, ad esempio, G. Friedl, C. Ann, Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen an 
standardessenziellen Patenten, in «GRUR», fasc. 10, 2014, pp. 948 ss.; A. Heinemann, Standardessenzielle 
Patente in Normenorganisationen Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von 
Lizenzierungsversprechen, in «GRUR», fasc. 9, 2015, pp. 855 ss.; R. Hauck, D. Kamlah, Was ist „FRAND“? 
Inhaltliche Fragen zu kartellrechtlichen Zwangslizenzen nach Huawei/ZTE, in «GRUR Int», fasc. 5, 2016, 
pp. 420 ss.; P.H.D. Batista, G.C. Mazutti, Comment on “Huawei Technologies” (C-170/13): Standard 
Essential Patents and Competition Law – How Far Does the CJEU Decision Go?, in «IIC», fasc. 4, 2016, 
pp. 244 ss.; S-P. Brankin, S.C. de Ugarte, L. Kimmel, Huawei/ZTE: Towards a More Demanding Standard 
of Abuse in Essential Patent Cases, in « Journal of European Competition Law & Practice», fasc. 8, 2016, 
pp. 520 ss.; H. Ullrich, FRAND Access to Open Standards and the Patent Exclusivity: Restating the 
Principles, in «Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper», No. 17-04, 2017.  
 58 
introdotti nello stesso momento nel Trattato di Lisbona; se gli Stati avessero voluto creare 
una competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale lo avrebbero esplicitato all’art. 
3 TFUE.  
In conclusione, si può dunque affermare che l’art. 118 rientra all’interno delle materie 
di competenza concorrente e che, di conseguenza, può fungere da base giuridica della 
cooperazione rafforzata.  
2.2. Sviamento di potere e discriminazione linguistica 
I due Stati ricorrenti e parte della dottrina hanno sostenuto che il reale scopo della 
cooperazione rafforzata fosse stato quello di aggirare il procedimento legislativo previsto dai 
Trattati, per far sì che una maggioranza di Stati potesse imporre unilateralmente la propria 
posizione208. In particolare, è stato argomentato che la cooperazione rafforzata, invece di 
rafforzare il processo di integrazione, sia stata costituita per escludere Italia e Spagna dal 
progetto normativo relativo al brevetto unitario, dal momento che entrambe insistevano su 
“interessi legittimi” 209.  
Contrariamente, la Corte di giustizia, sostenendo che il brevetto con effetto unitario 
e il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole 
dall’Unione del suo insieme, ha asserito che la decisione del Consiglio impugnata non 
costituisse né un’elusione della regola dell’unanimità, né un’esclusione degli Stati ricorrenti 
che non hanno aderito alla cooperazione210.  
Tuttavia, occorre rilevare che il vero obiettivo della cooperazione rafforzata non è 
stato quello di creare una forma unitaria di tutela brevettuale, ma quello di istituire un 
regime linguistico, basato sulle tre lingue ufficiali dell’UEB, che portasse dei vantaggi in 
termini di costi agli operatori economici che richiedevano il brevetto. Infatti, vista la 
necessità di una scelta sul sistema di traduzione e data la predilezione della maggioranza 
                                                      
208 Si ricorda che il secondo motivo di ricorso verteva sulla presunzione che l’atto con cui il Consiglio ha 
istituito la cooperazione rafforzata fosse viziato da sviamento di potere. I ricorrenti hanno sostenuto infatti 
che la cooperazione rafforzata sia stata utilizzata per «escludere taluni Stati membri da un negoziato 
difficile e per eludere il requisito dell’unanimità» imposto dall’art. 118, par. 2, TFUE. V. Spagna e Italia c. 
Consiglio, par. 29. 
209 V., ad esempio, M. Lamping, Enhanced cooperation. A proper approach to market integration in the field 
of unitary patent protection?, cit. p. 35; H. Ullrich, Harmonizing Patent Law: the Untamable Union Patent, 
in «Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper» No. 12-03. 
210 Spagna e Italia c. Consiglio, par. 37. Nel par. 33 la Corte di giustizia definisce lo sviamento di potere: 
«Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, 
risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i 
quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista 
dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie». 
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degli Stati membri verso un meccanismo tri-linguistico, a fronte di un persistente dissenso 
dei due Stati membri, si è deciso di optare per un sistema di integrazione differenziata, pur 
di raggiungere l’obiettivo relativo all’istituzione di un brevetto unitario. Il dissenso di Italia 
e Spagna non verteva quindi sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria, sulla quale 
invece erano pienamente concordi, ma sul modo in cui essa veniva realizzata211. Per questo 
motivo si potrebbe sostenere che la cooperazione rafforzata sia stata un modo per evitare un 
compromesso ed escludere una minoranza di Stati non disposti a cedere alle decisioni prese 
dalla maggioranza212. 
A questi argomenti si deve aggiungere che l’art. 118, par. 2, TFUE impone al 
Consiglio di deliberare all’unanimità relativamente ai regimi linguistici. Sebbene con il 
Trattato di Lisbona si è passati, in molte aree, dalla regola dell’unanimità a quella della 
maggioranza qualificata213, in questo specifico caso, allo scopo di proteggere gli interessi 
linguistici di tutti gli Stati membri, si è optato per una votazione all’unanimità. Ciò non 
significa che la norma escluda la possibilità di scegliere solo alcune lingue dell’Unione 
europea come lingue ufficiali del nuovo titolo di proprietà intellettuale, ma impone che tale 
scelta sia frutto del consenso di tutti gli Stati membri.  
Difatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia non sussiste un principio 
di uguaglianza linguistica214. Nel caso Kik215, ad esempio, il Tribunale dell’Unione europea 
ha affermato che, sebbene i Trattati contengano diversi riferimenti all’uso delle lingue 
nell’Unione europea, «questi riferimenti non possono essere considerati come la 
manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisce a ogni cittadino 
                                                      
211 F. Fabbrini, The Enhanced Cooperation Procedure: a Study in Multispeed Integration, Centro Studi sul 
federalismo, Research Report, October 2012, p. 16. 
212 Secondo Fabbrini la cooperazione rafforzata è legittima solo nel momento in cui tutti gli Stati membri 
non siano d’accordo sul se adottare determinati atti a livello di Unione, non nel caso in cui essi siano 
concordi su una maggiore integrazione, ma dissentano sul come, cioè sulle modalità con cui questi atti 
devono essere adottati. Questa impostazione, che si potrebbe dedurre dalla ratio della normativa sulla 
cooperazione, fornisce un’importante garanzia per la salvaguardia dell’integrità dell’Unione europea. 
Applicata nel caso in esame, la cooperazione rafforzata, sarebbe stata legittima solo se l’Italia e la Spagna 
avessero rifiutato una disciplina comune in tema di brevetto unitario. Dal momento che i due Stati esclusi 
hanno obiettato su una modalità di applicazione del brevetto unitario, il Consiglio non avrebbe dovuto 
instaurare tale cooperazione, ma avrebbe dovuto cercare un accordo relativamente all’ambito in questione. 
F. Fabbrini, Enhanced Cooperation Under Scrutiny: Revisiting the Law and Practice of Multi-Speed 
Integration in Light of the First Involvement of the EU Judiciary, in «Legal Issue of Economic Integration», 
vol. 40, n. 3, 2013, p. 205. 
213 S.C. Sieberson, Inching Toward EU Supranationalism? Qualified Majority Voting and Unanimity Under 
the Treaty of Lisbon, in «Virginia Journal of International Law», fasc. 4, 2010. 
214 P. Mori, La tutela della diversità linguistica nell’Unione europea dai principi giuridici alla prassi: alcune 
riflessioni su una recente giurisprudenza dei giudici europei, in «Il diritto dell’Unione europea», fasc. 1, 2012, 
pp. 43 ss. 
215 Tribunale dell’UE, sentenza del 9 settembre 2003, causa C-361/01, Kik c. UAMI. 
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il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua 
in ogni caso»216, soprattutto se il regime linguistico è veicolato alla «realizzazione di utili da 
parte degli operatori economici nell’ambito della loro attività professionale»217. In questo 
caso, dunque, il legislatore europeo, tenuto conto degli interessi in gioco, può sempre 
imporre agli operatori economici di sostenere il costo di funzionamento dell’organismo, 
istituito appositamente per la creazione di titoli di proprietà intellettuale218, e, in particolare, 
può imporre che tali operatori sostengano i costi di un regime linguistico che risulta essere 
«il risultato di una difficile ricerca dell’equilibrio necessario tra interessi degli operatori 
economici e quelli della collettività per quanto riguarda il costo dei procedimenti […]»219.  
Detta giurisprudenza si può ragionevolmente applicare al regime linguistico del 
brevetto europeo con effetto unitario. Il trattamento differenziato delle lingue ufficiali 
dell’Unione è dunque possibile qualora la scelta di un regime linguistico, che comprende 
solamente alcune delle lingue dell’UE, sia adeguata e proporzionata220. Nel caso in esame si 
è optato per le tre lingue in cui vengono depositati più brevetti secondo le statistiche 
dell’UEB. Si potrebbe quindi desumere che la scelta sia adeguata e proporzionata allo scopo. 
Inoltre, aver ovviato alla regola dell’unanimità al fine di istituire un regime tri-linguistico 
non rappresenta di per sé uno sviamento di potere, poiché nessuna norma dei Trattati vieta 
espressamente l’instaurazione di una cooperazione rafforzata in un’area in cui vige la regola 
dell’unanimità221, qualora, ovviamente, ne siano rispettati i requisiti.  
Risulta quindi difficile condividere la tesi di Italia e Spagna relativa alla presenza di 
uno sviamento di potere, dal momento che non sono ravvisabili indizi per cui sia stato 
adottato un atto per scopi diversi da quelli per i quali ne è stato conferito il potere.  
Queste stesse argomentazioni, però, potrebbero essere utilizzate al fine di verificare 
se la cooperazione rafforzata rispetti le regole della concorrenza (art. 326, par. 2, TFUE) e 
al fine di valutare il requisito dell’ultima istanza (art. 20, par. 1, TUE). 
                                                      
216 Ivi, par. 82. 
217 Ivi, par. 89. 
218 Ibidem. 
219 Ivi, par. 92. 
220 Ivi, par. 94. 
221 La base giuridica del regolamento (UE) n. 1259/2010, del 20 dicembre 2010, (c.d. regolamento Roma 
III) che implementa la cooperazione rafforzata in tema di separazione e divorzio è l’art. 81, par. 3, TFUE 
il quale prevede che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite 
dal Consiglio, che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento, secondo una procedura 
legislativa speciale. Anche in questo caso, dunque, si è instaurata una cooperazione rafforzata in un’area in 
cui vigeva la regola dell’unanimità nelle deliberazioni del Consiglio. Tuttavia, gli Stati non partecipanti alla 
cooperazione non hanno contestato né la decisione del Consiglio (n. 405/2010) di autorizzazione della 
stessa né il regolamento Roma III di implementazione. Parallelamente, la Corte di giustizia, in quella sede, 
non si è espressa sulla conformità della cooperazione in esame con i requisiti previsti dai Trattati.  
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2.3. Mercato interno e distorsione della concorrenza 
Ai sensi dell’art. 326 TFUE, le cooperazioni rafforzate non possono recare pregiudizio 
al mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale e non possono costituire 
un ostacolo al libero scambio tra gli Stati membri né provocare distorsioni alla concorrenza.  
Si tratta di una restrizione significativa che vuole evitare che gli Stati intenzionati a 
muoversi “più velocemente” nel processo di integrazione creino uno squilibrio nel mercato 
interno.  
A questo proposito, sia la Commissione che il Consiglio hanno sempre enfatizzato gli 
evidenti vantaggi derivanti dal brevetto con effetto unitario e da un regime linguistico 
semplificato, trascurando, però, l’analisi del possibile impatto negativo della cooperazione 
rafforzata sugli Stati membri non partecipanti. Analogamente, la Corte di giustizia, nel 
rigettare il motivo di ricorso di Italia e Spagna, ha affermato senza alcun approfondimento 
la compatibilità della cooperazione rafforzata con il mercato interno222.  
Si evidenzia che il brevetto europeo con effetto unitario coprirà solo parte del 
territorio dell’Unione europea, dividendo il mercato interno in due porzioni: quello degli 
Stati partecipanti alla cooperazione e quello degli Stati non partecipanti. Invece di 
uniformare la protezione brevettuale in Europa, la disciplina relativa al nuovo brevetto avrà 
come conseguenza una frammentazione del mercato ancora più evidente: resteranno in vita 
i singoli brevetti nazionali, resterà invariata la procedura di rilascio del brevetto europeo 
(nella quale sono coinvolti anche gli Stati non membri dell’Unione europea) e a queste due 
procedure si aggiungerà un brevetto che nascerà all’interno di un organismo (l’UEB) istituito 
da una Convenzione internazionale (la CBE) e che avrà effetto in una sola parte del territorio 
dell’Unione europea. Sembrerebbe che, allo scopo di eliminare la «frammentazione del 
mercato unico dei brevetti»223, si sia creata una situazione ancor più complessa e segmentata, 
capovolgendo gli obiettivi di rafforzamento e di unificazione del mercato unico. Non solo, 
l’esclusione di alcuni Stati dalla cooperazione rafforzata potrebbe creare un «ostacolo al 
libero scambio tra gli Stati» e potrebbe provocare evidenti «distorsioni alla concorrenza».  
Ottenere una protezione brevettuale anche in tali Stati significherà, quindi, 
sopportare costi più elevati. Più specificatamente, sia le imprese locali, in particolar modo 
le piccole medie imprese, sia quelle europee ed extraeuropee saranno costrette a ricorrere a 
un duplice livello di brevettazione. Tale complessità potrebbe rendere i mercati degli Stati 
                                                      
222 F. Pocar, La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell’Unione europea, in 
C. Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, cit., p. 5. 
223 SEC(2011) 482 final, 13 aprile 2011, p. 7. 
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non partecipanti alla cooperazione non attrattivi: le imprese sarebbero infatti incentivate ad 
ottenere il brevetto europeo con effetto unitario, valido per la maggior parte degli Stati 
membri, ma potrebbero rinunciare ad estenderlo in quei pochi Paesi che non aderiscono 
alla cooperazione, con il rischio che questi ultimi perdano la capacità di attrarre investimenti 
nei propri territori. Questo scenario delineerebbe una distorsione dell’allocazione dei 
prodotti innovativi e degli investimenti, a scapito degli Stati esterni alla cooperazione. 
D’altro canto, sono sempre stati enfatizzati solo i benefici che la nuova disciplina avrebbe 
apportato agli Stati aderenti al brevetto con effetto unitario, trascurando un’analisi dei 
possibili vantaggi o svantaggi che, invece, avrebbero potuto subire gli Stati non aderenti alla 
cooperazione rafforzata224.  
Altre complicazioni potrebbero derivare dall’impatto economico causato dalla scelta 
del regime tri-linguistico225. Come accennato in precedenza, indubbi sono i benefici per le 
imprese la cui lingua madre sarà una delle tre lingue ufficiali, sia in termini di costi sia in 
termini di copertura del mercato e affidabilità delle informazioni226. Tali vantaggi 
potrebbero infatti influire sulla concorrenza leale fra imprese.  
2.4. Extrema ratio o alternativa al compromesso? 
Venendo all’esame dell’ultimo motivo di ricorso, l’art. 20, par. 2, TUE permette la 
costituzione di una cooperazione rafforzata solamente in ultima istanza, cioè solo qualora il 
Consiglio «stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere 
conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme». Anche in questo caso, 
la Corte di giustizia, dopo aver enfatizzato l’importanza di tale requisito, ha rigettato tale 
                                                      
224 M. Lamping, Enhanced cooperation in the Area of Unitary Patent Protection, cit., p. 7. 
225 La Corte di giustizia si era pronunciata in tema di costi di traduzione e di libera concorrenza nella 
sentenza del 21 settembre 1999, causa C-48/98, BASF. La ricorrente aveva sostenuto che a causa delle 
elevate spese di traduzione dei fascicoli brevettuali, il mercato interno si sarebbe diviso in due zone: una 
c.d. “protetta”, comprendente il territorio degli Stati in cui il brevetto poteva essere esteso, e una “libera”, 
rappresentata dal territorio di quegli Stati in cui era impossibile estendere la tutela brevettuale a causa dei 
costi elevati. L’obbligo di traduzione avrebbe quindi comportato un ostacolo alla concorrenza. La Corte, 
dopo aver ricordato che «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare 
direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una 
misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione» (v. anche sentenza del 11 luglio 
1974, causa C-8/74, Dassonville, par. 5), aveva affermato che «gli effetti restrittivi che una normativa 
nazionale produce sulla libera circolazione delle merci possono essere troppo aleatori e indiretti perché 
l’obbligo da essa sancito possa essere considerato atto a ostacolare il commercio tra Stati membri». Nel 
caso di specie le ripercussioni del frazionamento del mercato interno erano troppo aleatorie e indirette per 
essere considerate un ostacolo alla libera circolazione delle merci.  
226 H. Ullrich, Harmonizing patent Law: the Untamable Union Patent cit., p. 21. 
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motivo, tenendo in considerazione le lunghe negoziazioni e il numero considerevole di 
proposte per l’adozione di un regime linguistico condiviso da tutti gli Stati membri.  
Il requisito della extrema ratio era già presente nella disciplina della closer cooperation 
introdotta dal Trattato di Amsterdam. L’art. 43, par. 1, lett. c, del Trattato UE stabiliva che 
la cooperazione rafforzata potesse essere utilizzata «solo in ultima istanza, qualora non 
[fosse] stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati227 applicando le procedure 
ivi contemplate». La cooperazione rafforzata poteva essere quindi instituita solo nel caso di 
insuccesso delle procedure ordinarie, qualora gli obiettivi dei Trattati non potevano essere 
raggiunti da un’unione composta da sempre più Stati membri.  
Il Trattato di Nizza ha mantenuto il principio di ultima istanza, ma ne ha cambiato la 
formulazione letterale: l’art. 43 A sanciva che «le cooperazioni rafforzate [potevano] essere 
instaurate solo in ultima istanza, qualora [fosse] stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli 
obiettivi che esse si [prefiggevano]228 non [potessero] essere conseguiti entro un termine 
ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei Trattati».  
Se il Trattato di Amsterdam poneva l’accento sugli obiettivi dei Trattati, con 
l’emendamento introdotto nel 2000, l’attenzione si è spostata sugli obiettivi della 
cooperazione rafforzata.  
Il nuovo testo, mantenuto sostanzialmente inalterato con il Trattato di Lisbona, ha 
conferito maggiore flessibilità all’istituto e ha attribuito maggiore discrezionalità al 
Consiglio, rendendo la scelta di attivazione di una cooperazione rafforzata una decisione 
politica difficilmente sindacabile. I Trattati non chiariscono fino a che punto debbano 
spingersi i negoziati al fine di decretare l’impossibilità di pervenire ad un’intesa. Per questo 
motivo il Consiglio gioca un ruolo fondamentale, proprio a causa dell’elevato margine di 
discrezionalità. Dovrebbe però accuratamente analizzare tutte le situazioni del caso229 prima 
di decidere che siano state esaurite tutte le possibilità di raggiungere un compromesso230.  
Si aggiunge inoltre che, anche nei meccanismi di flessibilità, come la cooperazione 
rafforzata, le istituzioni europee e gli Stati membri devono rispettare i valori fondamentali e 
                                                      
227 Corsivo aggiunto. 
228 Corsivo aggiunto. 
229 In questo senso O. Feraci, L’attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unione europea: un primo 
bilancio critico, in «Rivista di diritto internazionale», fasc. 3, 2013, p. 963. 
230 Si potrebbe contestare che la richiesta di Italia e Spagna di utilizzare solamente l’inglese come lingua 
ufficiale non sia stata affrontata in modo adeguato. Nei lavori preparatori (Future Patent Policy in Europe, 
Public Hearing, 12 luglio 2006) molti stakeholders avevano espresso la loro preferenza nel monolinguismo 
del “brevetto unitario”, dal momento che l’inglese è la lingua predominate nel campo scientifico. L’opzione 
è stata tuttavia rigettata nell’Impact Assessment del 2010, dal momento che si voleva dare continuità al 
sistema linguistico adottato nella CBE. 
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i principi vigenti nell’ordinamento dell’Unione231. Applicando il principio di leale 
collaborazione, ad esempio, il meccanismo della cooperazione rafforzata non può essere 
attivato come alternativa a ogni negoziato infruttuoso, allo scopo di eludere il quorum 
decisorio previsto dai Trattati. 
 Nel caso di specie, occorre ribadire che Italia e Spagna sono sempre state concordi 
nella creazione di un brevetto unitario, ma si sono contrapposte al solo regime linguistico, 
proponendo, per di più, delle alternative. Data la velocità con cui si è giunti alla 
cooperazione rafforzata e l’elevato numero dei partecipanti alla stessa (tutti gli Stati membri 
tranne la Croazia, appena entrata nell’Unione europea e gli unici Stati che avevano 
controbattuto alla proposta della Commissione) sembrerebbe invece che questo istituto sia 
stato utilizzato per «mettere pressione sugli Stati dissidenti ed evitare lo svolgimento di 
ulteriori negoziati al fine di raggiungere un accordo in materia di regime linguistico»232. Da 
ciò si potrebbe concludere circa l’illegittimità della cooperazione rafforzata a causa della 
mancanza del requisito dell’ultima istanza. 
Tuttavia, tale istituto è stato pienamente salvato dalla Corte di giustizia. La pronuncia 
della Corte sulla legittimità della cooperazione rafforzata ha rappresentato una decisione di 
fondamentale importanza non solo perché ha deciso il destino del brevetto unitario, ma 
anche perché è stata la prima volta in cui la Corte si è espressa sul fondamento e sui limiti di 
questa forma di integrazione differenziata233. Tuttavia, vista la rilevanza politica della 
questione, sembra che la Corte abbia trascurato di analizzare in dettaglio le norme dei 
Trattati sulla cooperazione rafforzata e sulla loro compatibilità con l’autorizzazione del 
Consiglio, pur di salvare lo strumento della cooperazione rafforzata. A questo proposito si 
potrebbe criticare il fatto che la Corte abbia inoltre mancato di determinare degli strumenti 
di salvaguardia in caso di abuso dello strumento della cooperazione rafforzata. La decisione, 
infatti, non stabilisce dei criteri né dei limiti per tutelare gli interessi degli Stati esterni alla 
cooperazione rafforzata, come invece ci si aspettava234. 
                                                      
231 G.L. Tosato, Per un rilancio dell’Europea – Le ragioni della flessibilità, Studio preparato per il Convegno 
Internazionale “La Parola Europa”, Firenze, 17.18 novembre 2006, p. 12. 
232 O. Feraci, L’attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unione europea cit., p. 963. 
233 M. Lamping, Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection. Testing the boundaries of the 
rule of law, cit., p. 4. 
234 T. Jaeger, Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit, in «IIC», fasc. 3, 2017, p. 260. 
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3. La natura del brevetto europeo con effetto unitario 
Una volta analizzata la compatibilità della cooperazione rafforzata finalizzata alla 
creazione di una tutela brevettuale unitaria, si procederà ad esaminare la natura del brevetto 
europeo con effetto unitario e la compatibilità dei regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 
con il diritto UE.  
3.1. Il concetto di “unitarietà” in relazione ai titoli europei di proprietà intellettuale 
Il considerando 4 del regolamento n. 1257/2012 afferma che «la tutela brevettuale 
unitaria235 favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato 
interno, rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente 
sicuro. Essa migliorerà altresì il livello della tutela brevettuale, rendendo possibile 
l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e 
l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione. Essa 
dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri 
partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, residenza o 
luogo di stabilimento». Anche nella decisione di autorizzazione della cooperazione 
rafforzata, il Consiglio fa esplicito riferimento alla creazione di una tutela brevettuale 
unitaria. La terminologia utilizzata potrebbe portare a pensare che lo scopo della 
cooperazione rafforzata sia quello di realizzare un brevetto dell’Unione europea unitario236, 
perfettamente in linea con gli altri titoli europei di proprietà intellettuale già esistenti. Si fa 
particolare riferimento al marchio dell’Unione europea, ai disegni e modelli comunitari e al 
sistema delle varietà vegetali.  
Secondo il concetto di “unitarietà” che emerge dai regolamenti che disciplinano i titoli 
europei di proprietà intellettuale citati, un titolo unitario europeo dovrebbe implicare non 
solo un’unitarietà degli effetti che scaturiscono dal brevetto, ma anche un’unitarietà di 
contenuto normativo, basato totalmente (o quasi) sul diritto dell’Unione europea.  
Il considerando 3 del regolamento sul marchio comunitario237 (ora modificato in 
marchio dell’Unione europea238) afferma che «onde perseguire tali obiettivi comunitari, 
                                                      
235 Corsivo aggiunto. 
236 La creazione di una tutela brevettuale unificata era l’idea originaria pensata dal legislatore europeo 
quando si voleva creare il brevetto comunitario. COM(2000) 415 def., cit. Per il contenuto del regolamento 
si rimanda a Supra, cap. I, par. 1.3. 
237 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. 
238 Regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il 
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risulta necessario prevedere un regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il 
diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una 
protezione uniforme e producano i loro effetti sull’intero territorio della Comunità; il 
principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato dovrebbe applicarsi 
salvo disposizione contraria del presente regolamento».  
Lo stesso concetto è espresso nel considerando 1 del regolamento sui disegni e modelli 
comunitari239: «un regime unificato per la concessione di disegni o modelli comunitari che 
fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della 
Comunità favorirebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità sanciti dal trattato».  
In entrambi i casi è previsto il ricorso in ultima istanza alla Corte di giustizia, 
competente, quindi, a giudicare le controversie relative ai due titoli di proprietà intellettuale. 
Il carattere unitario è infine esplicitato all’art. 2 del regolamento sulle varietà 
vegetali240 secondo cui «la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha effetto uniforme sul 
territorio della Comunità e può essere concessa, trasferita o estinta sul territorio 
summenzionato soltanto in modo uniforme»; uniformità che viene regolata dagli artt. 22-29 
del regolamento in questione. 
Da ciò se ne deduce che, allo scopo di perseguire gli obiettivi dei Trattati, l’Unione 
europea si è dotata di titoli di proprietà intellettuale unitari che si contraddistinguono da 
una procedura unificata a livello europeo, da protezione ed efficacia uniforme e dalla 
competenza giurisdizionale della Corte di giustizia. È evidente che, nei casi citati, si è di 
fronte a sistemi di protezione interamente autonomi, basati sul diritto dell’Unione.  
Tornando ora al sistema brevettuale in analisi, occorre notare che i regolamenti di 
attuazione non parlano di brevetto unitario, bensì di brevetto europeo con effetto unitario. 
La novità della disciplina sta infatti nell’attribuzione di un effetto unitario a un titolo già 
esistente: il brevetto europeo. Anche per quanto riguarda il regime delle traduzioni non 
viene creato nulla di nuovo; si applica il regime linguistico previsto dalla CBE. Già da queste 
prime precisazioni, si possono notare visibili differenze con gli altri titoli europei: non si 
parla di una procedura unificata, né, visto anche l’Accordo sul tribunale unificato dei 
brevetti, di una specifica competenza della Corte di giustizia.  
                                                      
regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 
40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della 
Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, 
disegni e modelli). 
239 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. 
240 Regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria 
per ritrovati vegetali.  
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3.2. L’unitarietà del brevetto europeo con effetto unitario 
Come si è già sottolineato, sono quattro le caratteristiche che identificano un titolo 
dell’Unione europea unitario: una procedura unificata, finalizzata alla concessione del titolo 
attraverso un’agenzia dell’Unione europea, un’uniformità della protezione e un’uniformità 
degli effetti del diritto di privativa e una specifica competenza in capo alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Verificare la presenza di questi elementi all’interno della disciplina sul 
brevetto europeo con effetto unitario potrà essere utile per capire se si tratti di un nuovo 
titolo di proprietà intellettuale unitario.  
Per quanto riguarda il primo punto, il regolamento n. 1257/2012 non prevede una 
specifica procedura di rilascio interna all’ordinamento UE, ma rinvia esplicitamente alla 
procedura prevista per il brevetto europeo. L’art. 2, lett. c, di tale regolamento definisce 
infatti il brevetto europeo con effetto unitario come «un brevetto europeo che beneficia 
dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento». 
Persino l’Accordo TUB, all’art. 2, lett. f, lo qualifica come un «brevetto concesso a norma 
delle disposizioni CBE, che beneficia dell’effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 
1257/1260». In altri termini, il brevetto europeo con effetto unitario “nasce” come brevetto 
europeo; il regolamento in questione si limita ad attribuire un’efficacia unitaria ad un 
brevetto europeo già concesso. In questa prospettiva, è evidente che la disciplina relativa 
alla procedura di rilascio, inclusi i requisiti di brevettabilità, di annullamento o di revoca del 
brevetto, sia interamente regolata da una fonte di diritto internazionale, la CBE, e non dal 
diritto UE241. Ne consegue che, se, per ipotesi, un “futuro” brevetto con effetto unitario 
venga rigettato, non è possibile rivolgersi alla Corte di giustizia per una revisione della 
decisione, in quanto non sono previsti meccanismi di appello al di fuori di quelli già stabiliti 
dalla CBE. Il rilascio del brevetto europeo rappresenta dunque una condicio sine qua non 
per l’acquisto dell’effetto unitario. La stretta dipendenza tra brevetto europeo con effetto 
unitario e brevetto europeo si esplica anche nella durata temporale della validità di 
quest’ultimo: il brevetto con effetto unitario non ha una sua durata specifica, ma la stessa 
coincide con la classica durata del brevetto europeo242. Ciò trova conferma nell’esposizione 
dei motivi della proposta di regolamento (ora regolamento n. 1257/2012), nella quale la 
Commissione ha affermato che «rispetto alla proposta della Commissione del 2000, questa 
                                                      
241 V. Infra, cap. III, par. 1.1. 
242 Cfr. art. 63, par. 1, CBE: «La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di 
deposito della domanda». V. J.C. Galloux, B. Warusfel, Le brevet unitaire et la future juridiction unifiée, 
in «Propriété Intellectuelles», fasc. 47, 2013, p. 155. 
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proposta si basa sul sistema esistente dei brevetti europei e conferisce un effetto unitario ai 
brevetti europei concessi nei territori degli Stati membri partecipanti»243. Si tratta dunque 
di una procedura centralizzata e unitaria, ma non controllata dall’Unione. Ed è questa la 
grande differenza con gli altri titoli di proprietà intellettuale, i quali sono concessi da 
un’agenzia decentrata dell’Unione europea244.  
Per quanto riguarda l’uniformità della protezione e degli effetti, l’art. 3, par. 2, del 
regolamento n. 1257/2012 illustra il significato di carattere unitario: «[il brevetto europeo 
con effetto unitario] fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati 
membri partecipanti. Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi 
unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti»245. Il dettato letterale 
sembrerebbe perfettamente in linea con la disciplina del marchio europeo e dei disegni e 
modelli comunitari. L’unitarietà degli effetti si traduce in un’estensione geografica della 
protezione brevettuale (relativa a un diritto già esistente) agli Stati membri partecipanti246. 
Si tratta di una novità comunque non irrilevante, dal momento che la tutela brevettuale si 
basa tradizionalmente sul principio di territorialità. Infatti, sebbene suddetto principio 
rimanga invariato, per quanto concerne il “nuovo brevetto” cambia la definizione di 
territorio: gli effetti non sono più limitati al singolo Stato membro in cui il brevetto europeo 
                                                      
243 Commissione, Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata 
nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile, 
COM(2011) 216 def. 
244 Per quanto riguarda i marchi e i disegni e modelli, la procedura è accentrata presso l’Ufficio dell’Unione 
europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Ufficio per l’Armonizzazione del mercato interno (UAMI) 
fino al 23 marzo 2016) il quale ha sede ad Alicante (Spagna). Si tratta di un’agenzia decentrata dell’Unione 
europea che collabora strettamente con la Commissione e dotata di un’autonomia giuridica, amministrativa 
e finanziaria per quanto riguarda il personale e le questioni di bilancio. 
245 L’art. 3 del regolamento n. 1257/2012 rappresenta una conferma rispetto a quanto già presentato nel 
considerando 7 dello stesso: «È opportuno che la tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un 
effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento 
e in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. La caratteristica principale di un brevetto europeo con 
effetto unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario, vale a dire esso dovrebbe fornire una protezione 
uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo 
con effetto unitario dovrebbe essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a 
tutti gli Stati membri partecipanti. Dovrebbe essere possibile concedere in licenza un brevetto europeo 
con effetto unitario in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso. 
Per garantire un ambito di applicazione sostanziale uniforme della tutela conferita dalla tutela brevettuale 
unitaria, solamente i brevetti europei concessi a tutti gli Stati membri partecipanti con la medesima serie 
di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell’effetto unitario. Infine, l’effetto unitario attribuito a un 
brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria e si dovrebbe considerare come non prodotto nella 
misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato».   
246 V. M. Troncoso, European Union Patents: A Mission Impossible? An assesment of the historical and 
current approaches, in «Marquette Intellectual Property Law Review», 2013, fasc. 2/3, p. 247. 
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è validato, ma si estendono in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri 
partecipanti247, considerato come un unico territorio senza confini248. 
Oltre a un’indubbia efficacia unitaria, i primi due paragrafi dell’art. 5 del regolamento 
n. 1257/2012249 affermano che la portata della protezione, cioè la possibilità, da parte del 
titolare del diritto, di «impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale 
brevetto fornisce tutela»250, e le sue limitazioni si applicano uniformemente a «tutti i territori 
degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario». Da una prima lettura della norma 
sembrerebbe che l’elemento dell’uniformità di protezione sia presente anche nel 
regolamento sul brevetto europeo con effetto unitario. Tuttavia, si osserva che, a differenza 
della proposta di regolamento del 2000, la disciplina circa la tutela uniforme si interrompe 
dopo i primi due paragrafi citati; per quanto riguarda la qualificazione degli «atti avverso 
cui il brevetto fornisce tutela», il terzo paragrafo dell’art. 5 del regolamento n. 1257/2012251 
rinvia alla stessa legge nazionale che si applica al brevetto europeo con effetto unitario come 
oggetto di proprietà252. Quindi, la disciplina sostanziale circa i diritti scaturenti dal brevetto 
con effetto unitario è solo accennata nel regolamento europeo, lasciando ampio spazio alla 
normativa nazionale degli Stati membri partecipanti.  
3.3. Il compromesso sull’uniformità della protezione 
La bozza originaria del regolamento n. 1257/2012 conteneva quattro articoli di 
carattere sostanziale, i quali definivano la portata della protezione del “nuovo brevetto”. In 
particolare erano disciplinati il divieto di utilizzare l’invenzione sia in maniera diretta (art. 
                                                      
247 Per la definizione di Stato membro partecipante si rimanda a Supra, par. 1.1. 
248 R. Romandini, A. Klicznik, The territoriality principle and transnational use of patented inventions - the 
wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU, in «International Review of Intellectual Property 
and Competition Law (IIC)», vol. 44, fasc. 5, 2013, p. 534. 
249 Art. 5, par. 1 e 2, regolamento n. 1257/2012: «1. Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al 
titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela 
in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni 
applicabili. 2. La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri 
partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario». 
250 È interessante notare come il legislatore europeo ponga l’accento solamente sull’aspetto negativo, o 
meglio, “difensivo” del brevetto con effetto unitario e non tanto sull’aspetto positivo, cioè sul diritto 
esclusivo di godimento. Sul punto v. H. Ullrich, Le Future système de protection par brevets dans l’Union 
européen: un exemple d’intégration (re-)poussé, in «Max Planck Institute for Innovation and Competition, 
Discussion Paper». 
251 Art. 5, par. 3, regolamento n. 1257/2012: «Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al 
paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto 
unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto 
unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell’articolo 7». 
252 Art. 7, regolamento n. 1257/2012. Si rimanda a Infra, cap. III, par. 2.1. 
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6)253 sia in maniera indiretta (art. 7)254, le limitazioni degli effetti del brevetto con effetto 
unitario (art. 8)255 e il principio di esaurimento (art. 9) 256. 
In questo modo, il diritto materiale del brevetto con effetto unitario sarebbe entrato 
a “far parte” del diritto UE, con conseguente competenza della Corte di giustizia a 
interpretare le disposizioni ad esso relative. In quest’ottica, i giudici nazionali257 (o il futuro 
Tribunale dei brevetti), data la genericità delle norme concernenti la violazione e le 
limitazioni del diritto di privativa258, avrebbero potuto o dovuto utilizzare lo strumento del 
                                                      
253 Art. 6 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria: «Stabilisce il diritto 
del titolare di un brevetto europeo con effetto unitario di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di 
fabbricare, offrire, commercializzare, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto 
oggetto del brevetto. In aggiunta, il titolare del brevetto può vietare a terzi di utilizzare un procedimento 
oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l’utilizzazione di tale 
procedimento e ̀  vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché 
venga utilizzato nel territorio degli Stati membri partecipanti. Infine, il titolare può vietare a terzi di offrire, 
commercializzare, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto 
direttamente con il procedimento oggetto del brevetto». COM(2011) 215 def., cit. 
254 Art. 7 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria: «Stabilisce il diritto 
del titolare di un brevetto europeo con effetto unitario di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di 
fornire o offrire sul territorio degli Stati membri partecipanti a persone non aventi diritto all’utilizzo 
dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento essenziale dell’invenzione e necessari per attuare 
su tale territorio l’invenzione stessa, sempreché il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi 
sono idonei a tale utilizzo e a esso destinati. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, quando i mezzi in 
questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la 
persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall’articolo 6». COM(2011) 215 def., cit. 
255 Art. 8 proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria: «Fissa alcuni limiti 
degli effetti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario. In particolare, tali effetti non si estendono 
agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali, agli atti compiuti in via sperimentale 
relativi all’oggetto dell’invenzione brevettata o alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per 
unita ̀  e su ricetta medica nelle farmacie. Non sono inoltre proibiti altri atti consentiti dal diritto dell’UE, 
in particolare gli atti relativi ai medicinali per uso veterinario, ai medicinali per uso umano, alla privativa 
sui ritrovati vegetali e alla protezione giuridica dei programmi informatici mediante diritto d’autore e delle 
invenzioni biotecnologiche. Infine, gli effetti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si 
estendono all’impiego dell’invenzione brevettata a bordo delle navi, dei mezzi di locomozione aerea o 
terrestre di paesi diversi dagli Stati membri partecipanti, quando tali navi, mezzi di locomozione aerea o 
terrestre entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati membri partecipanti, e all’ 
uso da parte di un allevatore del bestiame protetto a fini di allevamento, a condizione che gli animali da 
riproduzione o altro materiale di riproduzione di origine animale siano stati venduti o commercializzati in 
altro modo all’allevatore dal titolare del brevetto o con il suo consenso». COM(2011) 215 def., cit. 
256 V. Infra, cap. III, par. 2.2. 
257 Si sottolinea che, al momento della proposta del regolamento, non era stato ancora firmato l’Accordo 
TUB. 
258 Per un parere relativo alla problematicità di interpretazione degli articoli 6-8 della proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata 
nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria si veda R. Kraßer, Effects of an inclusion of 
regulations concerning the content and limits of the patent’s holder rights to prohibit in an EU regulation for 
the creation of unitary European patent protection, pubblicato in EPLAW Blog. 
http://www.eplawpatentblog.com/2011/October/Opinion%20Prof%20Krasser%20EN.pdf, 2011, 
ultima visualizzazione, 17 febbraio 2017. 
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rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, con conseguente allungamento dei processi e 
aumento dei costi per le parti in causa. Il ritardo dei processi e la presunta inesperienza della 
Corte di giustizia in materia brevettuale, di cui è stata contestata la qualità dei giudizi 
soprattutto in materia di diritto dei marchi, ha portato il Regno Unito e gli esperti del settore 
a fare pressione affinché gli artt. 6-8 fossero eliminati dal regolamento relativo al brevetto 
con effetto unitario259. L’unico articolo di carattere sostanziale a non essere oggetto di 
contestazione è stato l’art. 9, relativo al principio di esaurimento del diritto, principio ormai 
consolidato nell’ordinamento europeo grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia260. 
Se il Consiglio aveva appoggiato l’eliminazione dei tre articoli all’interno del 
regolamento, il Parlamento europeo si era opposto a tale scelta. È stata così trovata una 
soluzione politica di compromesso: la disciplina contenuta agli articoli 6-8 è stata trasferita 
dal regolamento europeo, al cui posto ora si trova l’attuale art. 5 regolamento n. 1257/2012, 
agli artt. 25-28 dell’Accordo TUB261. L’Accordo contiene, infatti, i rimedi contro 
l’utilizzazione diretta (art. 25 dell’Accordo) e indiretta (art. 26 dell’Accordo) del brevetto, 
le limitazioni applicabili (art. 27 dell’Accordo) e il diritto di preuso (art. 28 dell’Accordo)262. 
L’effetto che ne consegue è peculiare: l’art. 5 del regolamento n. 1257/2012 accenna 
solamente la presenza di un diritto, in capo al titolare del brevetto europeo con effetto 
unitario, di impedire a terzi di «commettere atti avverso i quali il brevetto costituisce tutela». 
Tuttavia, la definizione di questi atti è contenuta negli artt. 25-28 dell’Accordo TUB. In altri 
termini, in materia di tutela uniforme, il regolamento europeo si presenta come un 
contenitore vuoto, il cui contenuto va ricercato all’interno di un differente sistema. La 
disciplina sulla protezione si trova infatti all’esterno del diritto dell’Unione, essendo 
l’Accordo TUB un accordo internazionale. Ed è proprio da questa considerazione che si 
possono desumere almeno due conseguenze.  
                                                      
259 E. Ellyne, European unitary patent: are we there yet?, in «Queen Mary Journal of Intellectual Property», 
vol. 4, fasc. 1, 2014, p. 65.; M. Eck, Europäisches Einheitspatent und Einheitspatentgericht: Grund zum 
Feiern?, in «GRUR Int», fasc. 2, 2014, p. 116. 
260 A. Ohly, Auf dem Weg zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht, Licht am Ende des 
Tunnels oder Tunnel am Ende des Lichts?, in «Zeitschrift für geistiges Eigentum, Intellectual Property 
Journal (ZGE/IPJ)», fasc. 4, 2012, p. 426. 
261 Interessante è l’osservazione di W. Tilmann, il quale, contestando l’opinione di alcuni autori (es. il prof. 
Kraßer) secondo i quali l’eliminazione degli articoli 6-8 dal regolamento non avrebbe comportato 
un’incompatibilità con l’art. 118 TFUE in quanto quest’ultimo impone, come requisiti minimi, la 
specificazione dell’oggetto del diritto (il brevetto) e dell’effetto unitario (protezione uniforme in tutti gli 
Stati partecipanti), distingue l’oggetto della protezione (il brevetto) dalle regole della protezione (rimedi). 
Senza gli artt. 6-8 (e il rinvio operato dall’art. 5, par. 3, regolamento n. 1257/2012), il regolamento sarebbe 
stato privo di regole sulla protezione e, di conseguenza, per il brevetto con effetto unitario, non ci sarebbero 
stati rimedi. W. Tilmann, The compromise on the uniform protection for EU patents, in «Journal of 
Intellectual Property Law& Practice», fasc. 1, 2013, p. 79. 
262 V. Infra, cap. IV, par. 4.2. 
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La prima concerne il rinvio al diritto nazionale previsto dal par. 3 dell’art. 5 del 
regolamento n. 1257/2012. Sebbene la disposizione faccia diretto riferimento al diritto 
nazionale, è evidente che si tratta in realtà di un rinvio indiretto alle disposizioni contenute 
nell’Accordo, le quali saranno incorporate nel diritto nazionale degli Stati membri una volta 
che questo venga ratificato. Ciò comporterà indubbiamente un’armonizzazione delle leggi 
nazionali dei Paesi firmatari, leggi che tutt’ora divergono in relazione, ad esempio, ai casi di 
violazione di un brevetto o alle limitazioni dello stesso263.  
La seconda conseguenza circa lo spostamento delle regole sulla protezione dal 
regolamento all’Accordo è relativa all’esclusione della competenza della Corte di giustizia a 
esprimersi sul contenuto della protezione fornita dal brevetto. L’unico organo 
giurisdizionale competente ad interpretare tale disciplina sarà il Tribunale unificato dei 
brevetti. Se è vero che quest’ultimo può o deve (in ultima istanza) ricorrere allo strumento 
del rinvio pregiudiziale264, allo scopo di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione 
uniforme del diritto dell’Unione, le questioni pregiudiziali riguarderanno solamente le 
disposizioni europee. La normativa relativa al contenuto della tutela uniforme non è parte 
del diritto UE e la Corte di giustizia non può pronunciarsi su disposizioni contenute in un 
accordo internazionale concluso tra gli Stati membri265.  
Da queste argomentazioni emerge una prima conclusione: rispetto ai diritti di 
proprietà intellettuale unitari, il brevetto europeo con effetto unitario non sembra essere un 
titolo unitario; non dispone di una procedura unificata finalizzata al rilascio del titolo, ma si 
appoggia invece alla procedura del brevetto europeo; non dispone di una disciplina 
sostanziale circa le regole di protezione, ma rimanda direttamente alla disciplina nazionale 
e indirettamente all’Accordo TUB e, infine, risulta essere di fatto svincolato dalla 
competenza della Corte di giustizia, la quale può interpretare solo un regolamento vuoto di 
contenuti.  
                                                      
263 J.C. Galloux, B. Warusfel, Le brevet unitaire et la future juridiction unifiée cit., p. 158; E. Ellyne, 
European unitary patent: are we there yet?, cit., p. 67; J.C. Galloux, Le brevet européen à effet unitaire : un 
volapük juridique intégré ?, in «Recueil Dalloz», fasc. 8, 2013, p. 523. 
264 Art. 21 dell’Accordo TUB: «Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro 
ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell’Unione europea per garantire la 
corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, come per ogni tribunale 
nazionale, in particolare conformemente all’articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale». 
265 A. Ohly, Auf dem Weg zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht cit., p. 432. 
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3.4. Verso un nuovo concetto di unitarietà? 
Dall’analisi appena svolta emerge che il “nuovo brevetto”, sebbene sia assimilabile 
agli altri titoli per la funzione che svolge per il mercato interno266, non è un titolo di proprietà 
intellettuale unitario. Non si tratta, in realtà, neppure di un titolo autonomo; nel 
considerando 7 del regolamento n. 1257/2012 in fine è infatti esplicitato il carattere 
meramente accessorio del brevetto in questione267: «l’effetto unitario attribuito a un brevetto 
europeo dovrebbe avere natura accessoria268 e si dovrebbe considerare come non prodotto 
nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato».  
Allo stesso tempo, quest’ultimo non può essere in alcun modo equiparato al “fascio 
di brevetti nazionali” di cui si compone il brevetto europeo. Il brevetto europeo 
“tradizionale”, infatti, si divide in tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati in cui ne viene 
chiesta la protezione, è gestito dagli uffici brevettuali di tali Stati e ha efficacia limitata nel 
territorio in cui è stato validato. Al contrario, il brevetto europeo con effetto unitario, a 
seguito del rilascio, rimane unico: gli effetti della tutela brevettuale sono infatti uniformi in 
tutto il territorio degli Stati membri partecipanti269.  
                                                      
266 Cfr. considerando 1 del regolamento 1257/2012: «La creazione delle condizioni giuridiche che 
permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti 
attraverso i confini nazionali e che offrano loro maggiori scelte e opportunità contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione 
europea. È necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte 
significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese» Considerando 2 del 
regolamento n. 207/2009 sul marchio europeo: «È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle 
attività economiche nell’intera Comunità e un’espansione continua ed equilibrata mediante il 
completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di 
un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a 
implicare l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, 
nonché l’istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti 
l’instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle 
dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di 
servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente 
appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo 
identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali».  Considerando 1-3 e, in particolare, 4 del 
regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli: «Indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi 
nazionali, il fatto che la protezione di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati 
membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che attuino un 
disegno o modello oggetto di diritti nazionali di cui sono titolari persone diverse, e costituisce quindi un 
ostacolo alla libera circolazione delle merci». 
267 Originale e appropriata è la metafora botanica presentata da Galloux il quale spiega la natura accessoria 
del brevetto europeo con effetto unitario definendolo un greffon che si appoggia sul porte-greffe, cioè il 
brevetto europeo. J.C. Galloux, Le brevet européen à effet unitaire: greffe et chimère, in «Propriété 
Intellectuelles», vol. 43, 2012.  
268 Corsivo aggiunto. 
269 Cfr. anche T. Mylly, A Constitutional Perspective, in J. Pila, C. Wadlow, The Unitary EU Patent System, 
cit., pp. 80-85, in cui si espongono due visioni del brevetto europeo con effetto unitario; una prima visione 
“internazionalistica” che pone l’accento sul carattere accessorio del brevetto con effetto unitario e un’altra 
visione più “unionista” che si fonda sul carattere unitario dello stesso. T. Mylly conclude in maniera simile 
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Sembra quindi evidente che il brevetto con effetto unitario non sia, in base alle 
categorie formulate, né un nuovo titolo europeo di proprietà intellettuale unitario né un 
“fascio di brevetti nazionali”, bensì un titolo ibrido270. Tale carattere ibrido trova conferma 
nella complessità del sistema delle fonti sulle quali si fonda. Esso “nasce all’interno” della 
CBE, acquista un’efficacia unitaria grazie ai regolamenti europei i quali, però, da un lato, 
delegano le funzioni amministrative principali circa l’acquisizione dell’efficacia unitaria ad 
un organo internazionale (l’UEB) e, dall’altro, non solo rinviano indirettamente alla 
disciplina materiale contenuta all’interno di un altro accordo internazionale, l’Accordo sul 
Tribunale unificato, ma subordinano l’attuazione dei regolamenti alla sua entrata in vigore.  
Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se questo “nuovo brevetto” sia teso a innovare il 
concetto di “unitarietà” all’interno della disciplina europea dei titoli di proprietà 
intellettuale. Ponendosi infatti da una prospettiva diversa rispetto a quella adottata finora, 
si nota che il brevetto europeo con effetto unitario viene comunque rilasciato attraverso una 
procedura unica, seppur esterna all’ordinamento UE. Inoltre, il regolamento gli attribuisce 
un’efficacia unitaria in tutto il territorio degli Stati membri. Infine, le controversie ad esso 
relative sono di competenza esclusiva di una giurisdizione unificata: il Tribunale unificato 
dei brevetti che, quale tribunale comune a Stati membri, è considerato alla stregua di un 
giudice nazionale. Di conseguenza, il Tribunale unificato può o deve collaborare con la 
Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. Sebbene la Corte di giustizia non 
costituisca un secondo grado di giudizio come nel caso delle controversie relative ai marchi 
europei, il suo ruolo nel sistema dell’Accordo TUB rimane comunque centrale271. In ogni 
caso, a prescindere dal ruolo della Corte di giustizia, l’ambito territoriale delle decisioni 
relative al brevetto europeo con effetto unitario è esteso a tutti gli Stati membri partecipanti, 
così come avviene, ad esempio, con le decisioni in materia di marchi europei. 
                                                      
a quanto esposto, definendo il brevetto europeo con effetto unitario un titolo ibrido e esponendo le 
problematiche di entrambe: se il primo approccio sbaglia ad estrapolare il pacchetto brevetti dal contesto 
dell’Unione europea, considerando i due regolamenti più strumenti di diritto internazionale che europei, 
il secondo forza eccessivamente l’unitarietà degli strumenti normativi, tralasciando la natura puramente 
internazionalistica dell’Accordo TUB.  
270 Dello stesso parere, J.C. Galloux, Le brevet européen à effet unitaire: greffe et chimère, cit., H. Ullrich, 
Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect, in «Max Planck Institute for 
Intellectual Property and Competition Law Research Paper», n. 12-11. M. Troncoso, European Union 
Patents: A Mission Impossible?, cit. Di diversa opinione F. de Visscher, European Unified Patent Court: 
Another More Realistic and More Equitable Approach Should be Examined, in «GRUR Int», fasc. 3, 2012, 
p. 220, il quale sostiene che per il solo fatto che il regolamento europeo garantisca una protezione uniforme 
agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, effetto sconosciuto al brevetto europeo, il 
brevetto europeo può essere definito come un nuovo titolo di proprietà intellettuale.  
271 V. Infra, par. 6.2. 
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In sintesi, anche relativamente alla disciplina del brevetto europeo con effetto unitario 
è riscontrabile un’unitarietà della procedura di rilascio, degli effetti e del campo di 
applicazione delle decisioni e un ruolo rilevante della Corte di giustizia. Ciò che manca è 
però un’uniformità della protezione del diritto di privativa. Il regolamento non contiene il 
diritto materiale, ma rinvia alla disciplina dello Stato in cui il titolare del brevetto ha 
residenza oppure, qualora il titolare non abbia residenza in uno Stato membro partecipante, 
alla disciplina tedesca272. Se è vero che a un brevetto europeo con effetto unitario 
corrisponde un’unica disciplina sostanziale, tuttavia diversi brevetti con effetto unitario, 
richiesti da soggetti residenti in Stati differenti, sono regolamentati in base a legislazioni 
differenti.  
Queste ultime argomentazioni avvalorano l’idea che il brevetto europeo con effetto 
unitario non possa essere considerato un titolo unitario. Tuttavia, la regolamentazione in 
questione potrebbe aver innovato il concetto “unitarietà” dei titoli di proprietà intellettuale 
nell’ordinamento europeo, rendendolo più flessibile rispetto a quello ricavato 
precedentemente. In quest’ottica si ritiene infatti che un titolo europeo di proprietà 
intellettuale sia unitario qualora vi sia un’unitarietà nella procedura di rilascio, a prescindere 
dall’organo amministrativo preposto, un’uniformità della protezione e degli effetti, questi 
ultimi disciplinati dal diritto UE, un ambito territoriale delle decisioni esteso al territorio 
UE (o parte del territorio se si tratta di una forma di integrazione differenziata) e infine se 
vi sia una collaborazione con la Corte di giustizia, allo scopo di garantire l’uniformità di 
interpretazione del diritto UE.  
4. La compatibilità della normativa sul brevetto europeo con effetto unitario con il diritto 
UE 
Alla luce delle osservazioni formulate in relazione alla natura del nuovo brevetto con 
effetto unitario, si possono intuire diversi profili di criticità circa la compatibilità di questo 
nuovo tipo di brevetto con il diritto dell’UE. Tali problematiche, osservate già da tempo 
dalla dottrina, sono state oggetto di due ricorsi per annullamento proposti dalla Spagna 
contro i due regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata. 
                                                      
272 V. Infra, cap. III, par. 2.1. 
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Relativamente al ricorso per annullamento del regolamento n. 1257/2012273, si 
anticipa che la Spagna ha dedotto sette motivi concernenti: la violazione dei valori dello 
Stato di diritto, la mancanza di una base giuridica, lo sviamento di potere, la violazione 
dell’art. 291, par. 2, TFUE274 e, in via subordinata, dei principi enunciati nella sentenza 
Meroni/Alta Autorità, la violazione dei medesimi principi per aver delegato alcuni compiti 
amministrativi all’UEB e, infine, la violazione dei principi dell’autonomia e dell’applicazione 
uniforme del diritto dell’Unione.  
Nel ricorso di annullamento del regolamento n. 1260/2012275, sono stati dedotti 
cinque motivi vertenti sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla 
lingua, sulla violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità, sulla 
mancanza di base giuridica, sulla violazione del principio di certezza del diritto e sulla 
violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione. 
Nei paragrafi che seguono saranno esaminati alcuni dei profili più problematici circa 
la compatibilità del regolamento con il diritto dell’Unione europea, ripercorrendo ciò che è 
stato sostenuto dalla dottrina, dalla Spagna nei ricorsi per annullamento e, infine, dalla Corte 
di giustizia. 
4.1. Il regolamento (UE) n. 1257/2012 come accordo speciale ex art. 142 CBE 
Un primo punto critico in dottrina è rinvenibile nella qualificazione del regolamento 
n. 1257/2012 come accordo speciale ai sensi dell’art. 142 CBE276. 
Si è già visto come il “nuovo brevetto” sia un brevetto europeo al quale, dopo il suo 
rilascio, il regolamento n. 1257/2012 attribuisce un’efficacia unitaria in tutto il territorio 
degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Tali effetti unitari, in realtà, si 
basano non solo sul regolamento europeo, nel quale ne è contenuta la disciplina, ma anche 
sugli artt. 142 e ss. CBE. Il considerando 6 del regolamento n. 1257/2012 afferma infatti che: 
«Conformemente alla parte IX della CBE, un gruppo di Stati contraenti della CBE può 
                                                      
273 Corte di giustizia, sentenza del 5 maggio 2015, causa C-146/13 Spagna c. Parlamento e Consiglio. 
274 Art. 291, par. 2, TFUE: «Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti 
giuridicamente vincolanti dell’Unione, [gli Stati membri] conferiscono competenze di esecuzione alla 
Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del 
trattato sull’Unione europea, al Consiglio». 
275 Corte di giustizia, sentenza del 5 maggio 2015, causa C-147/13, Spagna c. Consiglio. 
276 Art. 142 CBE: «1. Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i 
brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può 
prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. 2. 
Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni 
della presente parte». 
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conferire un carattere unitario ai brevetti europei concessi per quegli Stati. Il presente 
regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE […]». 
Non solo, il regolamento in questione rappresenta un trattato di brevetto regionale ai sensi 
del Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (PCT) del 1970 e un accordo 
particolare ai sensi della Convenzione sulla protezione della proprietà industriale del 1883. 
Il regolamento europeo sembra quindi integrare la disciplina internazionale in materia di 
brevetti ponendosi come “accordo speciale” o “trattato regionale”.  
Si premette che quando, nel corso degli anni ‘70, è stata concepita la CBE, è stata 
redatta la parte nona intitolata “accordi particolari” in previsione dell’entrata in vigore del 
brevetto comunitario. In questa prospettiva, l’art. 142, par. 1, CBE permette a un gruppo di 
Stati contraenti, tramite accordo particolare277, di attribuire un carattere unitario ad un 
brevetto concesso dall’UEB e di disporre che possano essere concessi soltanto 
congiuntamente per tutti questi Stati.  
L’art. 1, par. 2, del regolamento n. 1257/2012, riprendendo il considerando 6, 
stabilisce che il regolamento «costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 
della Convenzione sulla concessione di brevetti europei […]».  
Il termine “accordo” ha sollevato un acceso dibattito in dottrina. Parte della 
dottrina278 ha infatti sostenuto che il regolamento non potesse essere considerato un accordo 
e che, quindi, l’art. 142 CBE non potesse essere applicato. Tutte le argomentazioni in tal 
senso partono dal presupposto che l’art. 142 CBE faccia necessario riferimento a un accordo 
internazionale tra Stati a norma della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati. 
Seguendo questo approccio, sarebbe molto complesso argomentare in senso contrario: un 
regolamento europeo difficilmente può essere considerato un accordo internazionale. Ai 
sensi dell’art. 288 TFUE279 il regolamento è un atto con il quale si esplica la competenza 
                                                      
277 Nelle lingue ufficiali dell’Organizzazione europea dei brevetti (inglese, tedesco e francese) si parla di 
special agreement, besondere Übereinkommen e accord particulier.  
278 M. Troncoso, European Union Patents: A Mission Impossible? cit., p. 258; T. Jaeger, Shielding the 
Unitary Patent from ECJ: A Rash and Futile Exercise, in «IIC», fasc. 4, 2013, p. 389; M. Ficsor, Coexistence 
of national patents, European patents and patents with unitary effect, in «ERA Forum», fasc. 1, 2013, p. 104, 
nota 32; si veda anche T. Jaeger, Nach l’Europe à la carte nun la loi européenne à la carte? Zur Erlaubnis der 
Umgehung der Unionsmethode nach dem Urteil in Rs. C-146/13 u.a., in «Europarecht (EuR)», fasc. 4, 2015, 
pp. 463 ss. secondo cui, dal momento che l’UE non è parte della CBE, non può agire all’interno della 
cornice della stessa. Non solo, gli Stati non possono agire allo stesso tempo perché l’UE ha già disciplinato 
questo settore.  
279 Art. 288 TFUE: «Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, 
decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi 
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro 
cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 
nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i 
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dell’Unione europea; è quindi un atto unilaterale, prodotto dalle istituzioni dell’Unione 
attraverso una procedura legislativa regolata dai Trattati. È inoltre obbligatorio in tutte le 
sue parti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri280. Si è poi sostenuto che 
i soggetti, l’oggetto e le modalità del regolamento non corrispondano ai requisiti previsti 
dall’art. 142 CBE. In questo senso, mentre l’art. 142 CBE stabilisce che siano gli Stati 
contraenti a fornire un carattere unitario al brevetto europeo281, il regolamento è emanato 
dalle istituzioni dell’Unione europea e prevede non un carattere unitario, bensì un effetto 
unitario, il quale si accorda, in modo non automatico e non esclusivo, dopo il rilascio del 
brevetto282.  
Alla luce delle argomentazioni appena esposte, è evidente che ci si ferma al dato 
letterale della norma, senza analizzare la ratio ad essa sottostante. Tali obiezioni, infatti, 
potrebbero essere facilmente superate attraverso un’interpretazione teleologica delle 
disposizioni.  
Sebbene i lavori preparatori non ne parlino, l’art. 142 CBE, fin dalla sua redazione, 
rappresentava il collegamento tra la Convenzione sul brevetto comunitario e la CBE. Il 
brevetto comunitario, una volta rilasciato, non sarebbe stato soggetto alle varie discipline 
nazionali come indicato all’art. 64, par. 1 CBE, ma alle norme particolari “unitarie” 
contenute nella Convenzione che lo istituiva283. L’art. 142 CBE avrebbe quindi permesso 
agli Stati contraenti di unificare gli effetti della protezione regolati dal citato art. 64, par. 1, 
CBE284. I redattori della CBE, nella stesura dell’art. 142 CBE, hanno fatto riferimento al 
                                                      
destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono 
vincolanti». 
280 È interessante notare come la Corte di giustizia abbia, in più occasioni, interpretato estensivamente la 
nozione di “accordo internazionale”. Nel parere 1/75 dell’11 novembre 1975, ad esempio, la Corte ha 
affermato che il termine “accordo” presente all’art. 228, par. 2, n. 1 del Trattato CEE (attuale art. 218, par. 
11, TFUE) fosse inteso in senso generale, cioè come ogni impegno avente carattere vincolante, assunto da 
soggetti di diritto internazionale, indipendentemente dalla sua forma. A distanza di qualche anno, nel 
parere 2/92 del 24 marzo 1995, la Corte ha assimilato la decisione del Consiglio dell’Organismo per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a un accordo tra Comunità e Stati terzi. Si rimanda alla 
lettura di F. Casolari, L’incorporazione del diritto internazionale nell’ordinamento dell’Unione europea, 
Milano, Giuffré, 2008, pp. 112 ss.  
281 Il secondo paragrafo dell’art. 142 CBE sembra imporre tutte le condizioni previste nel primo paragrafo: 
«Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni 
della presente parte».  
282 M. Desantes Real, Le «Paquet Européen des Brevets», paradigme du chemin à rebours de la logique 
institutionnelle à la logique intergouvernementale, in «Cahiers de droit européen», vol. 49, fasc. 3, 2013, 
pp. 632-633. Cfr. cap. III, par. 1.2. 
283 J. Willems, Awaiting the Community Patent – A suggestion for a Flexible Interim Solution, in «IIC», fasc. 
5, 2002, p. 563. 
284 W. Tilmann, UPCA and EPUE-Reg – Construction and Application, in «GRUR Int», fasc. 5, 2016, p. 
410. Secondo S. Broß, in realtà, anche in assenza di una clausola specifica, come l’art. 142 CBE, gli Stati 
dell’UE avrebbero potuto, a livello europeo, disciplinare l’attribuzione degli effetti unitari al brevetto 
europeo, vista l’assenza di una disposizione che lo vieti. S. Broß, Einheitspatent und Einheitliches 
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termine “accordo” nella convinzione che la disciplina del nuovo brevetto ad efficacia 
regionale sarebbe stata contenuta in un accordo internazionale. D’altronde, all’epoca della 
redazione delle due Convenzioni (sul brevetto europeo e sul brevetto comunitario), non vi 
era una base giuridica, in capo all’allora CEE, in materia di proprietà intellettuale, cosicché 
gli Stati, allo scopo di creare un brevetto che avesse offerto una protezione uniforme per 
tutto il loro territorio, avrebbero dovuto necessariamente utilizzare lo strumento 
internazionale. 
Lo scopo dell’art. 142 CBE appare chiaro: agevolare una cooperazione tra un gruppo 
di Stati contraenti, in particolare tra quelli dell’Unione europea285, al fine di creare un 
brevetto che acquisisca un carattere unitario nella fase successiva al rilascio da parte 
dell’UEB. Sebbene l’art. 142 CBE e il titolo della parte nona, sotto il quale tale articolo è 
ricondotto, facciano espresso riferimento solo ad “accordi particolari”, un’interpretazione 
funzionale potrebbe estendere il concetto di accordo a ogni tipo di strumento attraverso il 
quale si esprima la volontà degli Stati di creare un brevetto con carattere unitario286. 
L’elemento volontaristico, nel caso di specie, è evidente: gli Stati membri sono ricorsi a una 
cooperazione rafforzata allo scopo di realizzare un brevetto con effetto unitario e il 
regolamento europeo non è altro che la manifestazione di questa volontà. Il fatto che il 
regolamento sia stato adottato da istituzioni europee e non da Stati non può pregiudicare lo 
scopo dell’art. 142 CBE, cioè che il regolamento sia stato emanato al fine di costituire un 
brevetto europeo con effetto unitario287. A ciò si aggiunge che l’art. 142 non presenta alcun 
                                                      
Patentgericht im europäischen Integrationsprozess – verfassungsrechtliche Perspektive, in «Zeitschrift für 
Geistiges Eigentum (ZGE) / Intellectual Property Journal (IPJ)», fasc. 6, 2014, p. 92.  
285 Ad oggi, si è fatto ricorso all’art. 142 CBE solo una volta in relazione a un Trattato tra due Stati non 
membri dell’UE: la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Vertrag zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der 
Erfindungspatente, (Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla 
protezione conferita dai brevetti d’invenzione), concluso il 22 dicembre 1978. 
286 In maniera simile, S. Luginbühl, Neunter Teil, Besondere Übereinkommen; Vorbemerkung zu Art. 142-
149, in M. Singer, D. Stauder, Europäische Patentübereinkommen EPÜ, Kommentar, 7. Auflage, Köln, Carl 
Heymanns Verlag, 2016, p. 1505. 
287 Contra T. Jaeger, Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit, cit., p. 271, secondo cui la 
finzione adottata per far sì che il regolamento rientri nei presupposti di cui l’art. 142 CBE non è 
convincente: si confonde infatti il legislatore europeo con i rappresentanti degli Stati membri. Sulla stessa 
linea, Á. García Vidal, El Sistema de la patente europea con efecto unitario, Cizur Menor, Aranzadi, 2014, 
pp. 69 e ss., il quale sostiene che ci sia incompatibilità tra le due basi giuridiche del brevetto europeo con 
effetto unitario: secondo l’art. 142 CBE i creatori dell’effetto unitario devono essere gli Stati, mentre per 
l’art. 118 TFUE le istituzioni europee. A prescindere da un’interpretazione teleologicamente orientata e 
estensiva dell’art. 142 CBE, non è chiaro cosa comporti l’incompatibilità letterale dei due articoli. Da un 
punto di vista di diritto dell’Unione europea, l’art. 118 TFUE è l’unica base giuridica sia della cooperazione 
rafforzata che del regolamento di attuazione. L’art. 142 CBE funge solo da coordinamento con una 
convenzione internazionale la quale disciplina la fase precedente e immediatamente successiva al rilascio 
del brevetto. Da un punto di vista internazionalistico, una volta accettata la visione secondo cui la volontà 
del gruppo di Stati può estrinsecarsi anche attraverso un atto derivato di un Trattato internazionale e non 
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requisito formale circa l’adozione di tale accordo. Si potrebbe inoltre precisare che il 
regolamento europeo è un atto di diritto derivato che trae la propria forza dai Trattati UE e 
FUE288. Infine, il fatto che il carattere unitario possa essere domandato e concesso 
esclusivamente per tutti gli Stati congiuntamente rappresenta una mera facoltà, non un 
obbligo. L’art. 149 CBE, infatti, afferma che «il gruppo di Stati contraenti può disporre che 
la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la 
designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati»289. Il fatto 
che la designazione di tutti gli Stati partecipanti al brevetto europeo con effetto unitario non 
sia automatica né esclusiva non preclude dunque l’applicazione dell’art. 142 CBE. Per i 
motivi suddetti, l’art. 142 CBE può essere applicato anche in presenza di un regolamento 
europeo e non solo di un formale accordo internazionale tra Stati. 
4.2. La compatibilità dei regolamenti con la loro base giuridica: l’art. 118 TFUE 
Un’altra questione molto dibattuta in dottrina riguarda la compatibilità dei citati 
regolamenti con la loro base giuridica, l’articolo 118 TFUE che così dispone: «nell’ambito 
dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per 
la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di 
proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di 
coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando 
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi 
linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del 
Parlamento europeo»290.  
I principali punti critici riguardano il dato letterale della disposizione; la scelta di 
parole come creazione, titoli europei, istituzione di regimi di autorizzazione, di 
coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione e regimi linguistici dei titoli 
                                                      
solo tramite un accordo internazionale stricto sensu, non si creano problemi giuridici circa l’applicazione 
dell’art. 142 CBE. 
288 L. Sandrini, La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti con il “pacchetto brevetti”, 
in C. Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, cit., p. 52, anche per 
ulteriori argomentazioni in questo senso. 
289 Corsivo aggiunto. Nelle versioni originali viene infatti utilizzato «may provide», «kann vorschreiben» e 
«peut prescrire». 
290 Cfr. secondo motivo di ricorso nella sentenza Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio e quarto motivo 
di ricorso nella sentenza Spagna c. Consiglio. 
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europei ha sollevato diversi dubbi circa la compatibilità dell’articolo del Trattato in 
questione con l’attuale struttura dei due regolamenti. 
In primo luogo, per quanto riguarda la parola creazione, si è sostenuto che creare 
significa mettere in atto qualcosa di nuovo, qualcosa che allo stato dell’arte non esiste291. 
Non si tratterebbe, quindi, di uniformare le normative relative alla proprietà intellettuale 
(per questo sarebbe stato infatti sufficiente l’art. 114 TFUE292) o di uniformare la protezione 
del titolo, ma, in questa prospettiva, l’art. 118 TFUE implicherebbe la creazione di un titolo 
nuovo. Il regolamento n. 1257/2012, al contrario, non crea nulla di nuovo: il titolo di 
proprietà intellettuale esiste già ed è un titolo che nasce fuori dalla cornice dell’Unione 
europea (brevetto europeo). Il regolamento si limita infatti a disciplinare l’uniformità degli 
effetti della protezione; questi effetti non solo non rappresentano un “qualcosa di nuovo”, 
ma hanno una natura accessoria, come affermato dal considerando 7 dello stesso 
regolamento.  
Una seconda argomentazione pone l’accento sull’oggetto della creazione: l’art. 118 
TFUE fa riferimento a misure per la creazione di titoli europei. Un titolo che nasce all’interno 
di un organismo internazionale, quindi fuori dalla cornice dell’Unione europea, può essere 
difficilmente ricompreso tra i diritti europei di proprietà intellettuale, sebbene gli effetti 
dello stesso si estendano in tutti gli Stati membri partecipanti293.  
Un’altra questione riguarda la cessione delle competenze dell’UEB in materia di 
brevetto europeo con effetto unitario prevista dagli artt. 9-13 del regolamento n. 1257/2012 
in apparente contrasto con quanto stabilito dall’art. 118 TFUE, il quale prevede un livello 
centralizzato in capo all’UE in tema di regimi di autorizzazione, coordinamento e controllo.  
Per quanto concerne invece la compatibilità del regolamento n. 1260/2012 con la sua 
base giuridica, si è contestata l’assenza di un vero e proprio regime di traduzione: l’art. 4 del 
regolamento in questione rimanda semplicemente al regime linguistico previsto all’interno 
di un accordo internazionale, la CBE. 
Infine, anche se ci si ponesse in un’ottica di compatibilità del nuovo brevetto con 
effetto unitario con la creazione di titoli europei, ciò che manca nel regolamento è una 
                                                      
291 M. Troncoso, European Union Patents: A Mission Impossible? cit., p. 251.  
292 T. Jaeger, The Unitary Patent: New Rules for Internal Market Law-making, in «Max Planck Institute for 
Innovation and Competition Research Paper», No. 15-06, p. 14, secondo cui la creazione del brevetto 
europeo con effetto unitario sembrerebbe più rientrare all’art. 114 TFUE, come armonizzazione della 
disciplina brevettuale, piuttosto che all’art. 118 TFUE.  
293 A. Kaisi, Finally a Single European Right for the EU? An Analysis of the Substantive Provisions of the 
European Patent with Unitary Effect, in «European Intellectual Property Review (EIPR)», fasc. 3, 2014, 
p.173; J.C. Galloux, Le brevet européen à effet unitaire: greffe et chimère, cit. p. 198. 
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disciplina sostanziale relativa alla protezione fornita dal brevetto; seguendo questa visione, 
l’art. 118 TFUE impone un minimo di requisiti sostanziali relativi al titolo di proprietà 
intellettuale, requisiti che, come sostenuto precedentemente, mancano nel regolamento.  
Partendo dall’esame delle prime obiezioni esposte, basate sul dato letterale della 
norma, per valutare l’effettiva compatibilità dell’art. 118 TFUE con il regolamento, occorre 
interpretare teleologicamente la disposizione. Come già accennato nel capitolo precedente, 
la ratio sottostante all’art. 118 TFUE è quella di esplicitare una competenza dell’Unione 
finalizzata alla creazione di una protezione uniforme ai titoli di proprietà intellettuale che, 
prima del Trattato di Lisbona, era solo implicita nell’art. 352 TFUE294. Il proposito di creare 
un titolo unitario o una protezione unitaria anche in materia di brevetti è nato già negli anni 
‘70, con la Convenzione di Lussemburgo, ed è stato tramutato in seguito nella proposta di 
regolamento del 2000 sul brevetto comunitario. L’introduzione dell’art. 118 TFUE nei 
Trattati si colloca in un contesto storico nel quale si negoziava la creazione di un brevetto 
comunitario che, come più volte sostenuto, presentava notevoli differenze con l’attuale 
brevetto europeo con effetto unitario. Le parole utilizzate nella disposizione in esame 
riflettevano l’intenzione di dare attuazione al progetto del 2000. Basti pensare al secondo 
paragrafo dell’art. 118 TFUE, il quale, prevedendo l’unanimità circa il regime linguistico, 
intende proteggere gli interessi degli Stati riguardo alla scelta di un regime di traduzione, 
scelta che ha rappresentato una delle cause della mancata adozione delle precedenti 
proposte del brevetto comunitario. L’art. 118 TFUE rappresenta, quindi, una soluzione 
specifica attraverso la quale si vuole, da un lato, proseguire con una politica di protezione 
della proprietà intellettuale, grazie all’armonizzazione delle varie discipline nazionali (la 
collocazione è infatti nel capo III del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni) e, 
dall’altro, si vuole creare una politica indipendente, capace di realizzare nuovi strumenti 
finalizzati all’istituzione di una tutela uniforme nel territorio dell’Unione295. I vari ostacoli 
                                                      
294 Art. 352 TFUE: «Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai 
trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri 
di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa 
approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni 
in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su 
proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Commissione, nel 
quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del 
trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul 
presente articolo. 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione 
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono. 4. Il 
presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e 
di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti 
nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unione europea». Cfr. Supra, cap. I, par. 1.4. 
295 H. Ullrich, Le Future système de protection par brevets dans l’Union européen cit., p. 65. 
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che hanno portato alla redazione del regolamento, così com’è ora, non potevano sicuramente 
essere previsti durante i negoziati di Lisbona. Se l’intento originario era quello di creare un 
brevetto unitario alla stregua degli altri titoli di proprietà intellettuale europei, quello che ne 
è risultato è sicuramente un brevetto con natura ibrida, comprendente elementi di diritto 
dell’Unione europea, di diritto internazionale e di diritto interno degli Stati membri 
partecipanti. Il brevetto comunitario o unitario si è dunque trasformato in brevetto europeo 
con effetto unitario, limitando quindi il concetto di unitarietà alla portata degli effetti della 
protezione. La domanda che ci si pone è quindi relativa al se la creazione di questo brevetto 
ibrido possa comunque soddisfare i requisiti di cui all’art. 118, par. 1, TFUE.  
Innanzitutto, se si vuole esaminare la lettera dell’art. 118, par. 1, TFUE occorre 
sottolineare che si fa riferimento alla creazione di titoli europei, non di titoli unitari o 
dell’Unione europea. Un titolo europeo può quindi essere un brevetto che nasce fuori dalla 
cornice dell’Unione europea, non deve essere necessariamente creato dalle istituzioni 
dell’Unione296. Quindi l’art. 118 TFUE sembra accettare, o addirittura anticipare, la 
dipendenza tra brevetto con effetto unitario e brevetto europeo. Ciò è confermato dal fatto 
che, come già sostenuto, fin dalla Convenzione di Lussemburgo, non si è mai voluta ricreare 
un’ulteriore procedura di rilascio diversa da quella prevista dalla CBE. Inoltre, sebbene non 
sia qualificabile come nuovo titolo di proprietà intellettuale, il fatto che il regolamento n. 
1257/2012 presti anche solo una tutela unitaria ad un titolo già esistente rappresenta un quid 
pluris rispetto al panorama frammentato presente fintantoché il regolamento non trovi 
applicazione297. Questa lettura è del tutto coerente con quanto sostenuto dall’Avvocato 
generale Bot; il nuovo regolamento fornisce infatti un beneficio dal punto di vista 
dell’uniformità, rispetto ad una situazione attuale in cui l’efficacia del brevetto europeo è 
limitata al territorio nazionale ed è sottoposta alla disciplina degli Stati per cui è stato 
concesso298. Nella stessa cornice di argomentazioni si pone anche la Corte di giustizia: il 
regolamento è validamente fondato sull’art. 118 TFUE in quanto sia lo scopo sia il contenuto 
dello stesso prevedono misure atte a fornire una tutela unitaria299. 
                                                      
296 In questo senso, si veda anche J.C. Wichard, Art. 118 Europäische Rechtstitel für geistiges Eigentum, in 
C. Calliess, M. Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV Kommentar, 5. Auflage, München, C.H. Beck, 2016, n. 13; A. 
Ohly, Auf dem Weg zum Einheitspatent, cit, p. 431; T. Arntz, Weg frei für das Einheitspatent, in 
«Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)», fasc. 14, 2015, p 544. 
297 J. Gaster, AEUV, Art. 118 [Europäische Rechtstitel für geistiges Eigentum], in H. von der Groeben, J. 
Schwarze, A. Hatje (Hrsg.) EUV/AEUV Kommentar, 7° ed., Baden-Baden, Nomos, 2015, n. 39. 
298 Conclusioni dell’Avvocato generale Bot, presentate il 18 novembre 2014, causa C-147/13, Spagna c. 
Consiglio, par. 73.  
299 Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio, cit. La Corte arriva alla conclusione che il regolamento n. 
1257/2012 sia compatibile con l’art. 118 TFUE attraverso un’analisi delle disposizioni del regolamento: il 
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Anche le criticità sollevate in merito alla necessaria istituzione di regimi centralizzati 
a livello di unione sono facilmente superabili attraverso un’interpretazione estensiva della 
norma. Innanzitutto, il riferimento ai regimi di autorizzazione, coordinamento e controllo è 
così vago da lasciare ampio spazio al legislatore. Inoltre, occorre ricordare che la tutela 
brevettuale unitaria nasce nel contesto della cooperazione rafforzata, quindi, centralizzata a 
livello di Unione. Il fatto che si dia spazio alla disciplina internazionale e nazionale rientra 
nella discrezionalità del legislatore300. Infine, in ordine al regolamento n. 1260/2012301, si 
                                                      
considerando 1 sostiene che il regolamento ha proprio l’obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria, 
il considerando 4 conferma tale obiettivo esplicando che la protezione unitaria è necessaria affinché le 
imprese beneficino di una tutela uniforme a costi contenuti e con minore complessità e, infine, l’art. 3 
definisce il carattere unitario. Il punto focale è però rappresentato dall’individuazione di un unico diritto 
nazionale applicabile, caratteristica che permette di garantire il carattere uniforme. Per quanto riguarda il 
contenuto, il fatto che si rinvii alla disciplina nazionale non significa che il regolamento ne sia privo. 
Tenendo anche in considerazione che l’art. 118 TFUE rientra tra le competenze concorrenti, non è 
necessaria un’armonizzazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti del diritto. La Corte, al contrario 
dell’avvocato generale, cita solamente il rinvio al diritto nazionale e non anche agli artt. 25-28 dell’Accordo 
TUB. Probabilmente perché, a prescindere dalla ratifica degli Stati, è comunque garantito un diritto 
applicabile. Più precisamente, anche per quegli Stati per cui non è automatico l’adeguamento della 
disciplina interna a seguito della ratifica di un accordo nazionale, è comunque assicurata l’applicazione del 
diritto nazionale previgente. A proposito di quest’ultima argomentazione, si veda W. Tilmann, Glücklich 
in Hafen: das Einheitspatent, in «GRUR», fasc. 6, 2015, p. 529. 
300 Si vedano anche le conclusioni dell’Avvocato generale Bot, presentate il 18 novembre 2014, causa C-
146/13, Spagna c. Parlamento e Consiglio par. 84-87. 
301 Spagna c. Consiglio, cit. Per quanto riguarda la sentenza emessa in relazione al ricorso per annullamento 
del regolamento n. 1260/2012 della Spagna, la Corte di giustizia ha infatti facilmente rigettato tutti i motivi 
di ricorso. Come già sostenuto precedentemente nel commento alla sentenza della Corte circa la legittimità 
della cooperazione rafforzata, i riferimenti nei Trattati sull’impiego delle lingue dell’Unione non possono 
essere interpretatati come un principio generale del diritto UE in forza del quale ogni atto che incide sugli 
interessi del cittadino debba essere redatto in tutte le lingue ufficiali (par. 31). Quindi, come è già stato 
analizzato nel caso Kik, è possibile limitare la scelta linguistica a sole tre lingue ufficiali dell’UE, purché si 
rispetti il principio di proporzionalità (par. 33). Una scelta multilinguista, nella traduzione dei brevetti, 
sarebbe stata sicuramente vantaggiosa in termini di accessibilità del testo, ma avrebbe implicato costi molto 
elevati. Parallelamente, una limitazione del numero di traduzioni, senza alcun meccanismo di 
compensazione, avrebbe abbattuto i costi, ma avrebbe creato dei problemi sotto il profilo dell’accessibilità. 
In questo caso, però, l’accesso ai fascicoli brevettuali rimane comunque garantito grazie ad una serie di 
meccanismi che permettono di limitare questo tipo di svantaggi (par. 44). Da un lato, infatti, è previsto un 
regime di compensazione per una categoria di soggetti, come le persone fisiche, le università e le piccole 
medie imprese (par. 44), dall’altro, all’art. 6 del regolamento, è previsto un periodo transitorio durante il 
quale è comunque garantita la traduzione di tutti i brevetti europei ad effetto unitario in lingua inglese 
(par. 45). A seguito del periodo transitorio dovrebbe essere attivo un sistema di traduzione automatica di 
qualità che permetterà un pieno accesso ai testi dei brevetti in tutte le lingue dell’UE. Inoltre, si anticipa 
che in caso di controversia è garantita ai potenziali contraffattori una traduzione integrale del fascicolo 
brevettuale (par. 46). A queste condizioni sembra quindi che vi sia un equilibrio tra i vari interessi degli 
operatori e che non vi sia alcuna discriminazione fondata sulla lingua (par. 47-48).  
Per quanto riguarda invece gli altri motivi di ricorso, sulla violazione del principio enunciato nella sentenza 
Meroni/Alta autorità, si rimanda alle argomentazioni contenute nella sentenza relativa al regolamento n. 
1257/2012 (par. 46-63); sulla violazione del principio di certezza, il fatto che a produrre effetti giuridici sia 
unicamente il brevetto nella lingua in cui è stato concesso e non la traduzione, secondo la Corte di giustizia, 
non incide sulla certezza del diritto, perché l’operatore economico può conoscere la lingua di rilascio che 
ha fede (par. 86). L’unica incertezza riguarda la garanzia del buon funzionamento delle traduzioni 
automatiche al termine del periodo provvisorio; anche a parere della Corte non sussiste una garanzia a 
riguardo, ma la sua sola mancanza non può essere causa di annullamento dell’intero regolamento (par. 87). 
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conviene con quanto sostenuto dalla Corte di giustizia: essendo il paragrafo 2 di quest’ultimo 
abbastanza generico, il semplice rimando al regime linguistico della CBE può, come si 
sosterrà anche in seguito, configurarsi come definizione di un sistema di traduzione302. Da 
ciò si può concludere che i due regolamenti soddisfano i requisiti preposti dall’art. 118 
TFUE. 
4.3. Il rapporto tra i regolamenti e le fonti di diritto internazionale 
In quest’ultima sede si pongono in rilievo alcune questioni circa il rapporto dei 
regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 con le fonti di diritto internazionale.  
Per quanto riguarda i rapporti tra il regolamento n. 1257/2012 e la CBE, è stata messa 
in discussione la validità del primo sia a causa della violazione dei valori dello Stato di diritto 
di cui all’art. 2 TUE303 sia a causa della violazione dell’art. 291, par. 2, TFUE e, in subordine, 
dei principi della sentenza Meroni c. Alta Autorità.  
Prendendo invece in considerazione l’Accordo TUB, è stato rilevato che la 
dipendenza dei regolamenti con lo stesso Accordo potesse violare il principio 
dell’autonomia dell’ordinamento giuridico e dell’uniformità del diritto dell’Unione.  
La prima questione, circa la violazione dei valori dello Stato di diritto, si fonda sul 
presupposto che il regolamento n. 1257/2012, incorporando nell’ordinamento giuridico 
dell’UE atti emanati da un organismo internazionale (relativi alla concessione del brevetto 
europeo), si pone in contrasto con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto 
il procedimento di concessione del brevetto europeo risulta essere sottratto a un controllo 
giurisdizionale che consenta di garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione e la 
tutela dei diritti fondamentali. In questo senso, la commissione di ricorso e la commissione 
allargata di ricorso presso l’UEB non sono indipendenti dallo stesso e le decisioni non sono 
                                                      
Infine, in relazione all’ultima questione concernente la dipendenza tra applicazione del regolamento ed 
entrata in vigore dell’Accordo TUB con conseguente violazione dell’autonomia del diritto, la Corte 
sostiene che, se è vero che a norma dell’art. 288 TFUE il regolamento gode di diretta applicabilità (che 
implica la sua diretta applicazione senza la necessità di un provvedimento di recepimento nazionale), ci 
possono essere dei casi in cui è lo stesso legislatore europeo a prevedere che l’applicazione debba essere 
anticipata da atti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari affinché le disposizioni possano 
essere applicate. Nel caso di specie, considerata l’indispensabilità dell’istaurazione del TUB, è proprio il 
legislatore dell’UE a permettere agli Stati membri partecipanti di adottare le misure necessarie per 
l’istaurazione del tribunale (par. 94-96).  
302 Spagna c. Consiglio, par. 72-75. V. Infra, cap. III, par. 4.1. 
303 Art. 2 TUE: «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società 
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e 
dalla parità tra donne e uomini». 
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soggette ad alcun ricorso giurisdizionale. A parere della Spagna, quindi, il regolamento 
europeo accorpa regole internazionali (relativamente alla procedura di rilascio del brevetto 
europeo) senza però garantire una tutela giurisdizionale delle stesse. Questa prima 
argomentazione è senza dubbio criticabile. Come comprensibilmente affermato dalla Corte 
di giustizia, occorre tenere distinte, da un lato, la procedura di rilascio, disciplinata dalla 
CBE e, dall’altro, la fase post concessione, durante la quale viene attribuita un’efficacia 
unitaria al brevetto europeo304. Il regolamento, attribuendo una qualità aggiuntiva (gli effetti 
unitari) al brevetto europeo già concesso305, si applica solamente nella seconda fase. Ciò 
significa che il regolamento non incide sulla procedura di concessione e non include 
quest’ultima nello stesso. In questo ordine di idee, si conviene con quanto sostenuto 
dall’Avvocato generale: nel caso in cui il regolamento venga annullato, le condizioni relative 
alla concessione o alla validità del brevetto europeo non sarebbero interessate306. Il fatto che 
il regolamento si applichi sui risultati di una procedura internazionale non significa che il 
procedimento impiegato per arrivare a tali risultati sia incorporato nel diritto dell’UE. Per 
questa ragione, che ci sia o meno una tutela giurisdizionale effettiva nella fase del 
procedimento finalizzato alla concessione del brevetto europeo non può incidere sulla 
legittimità del regolamento307. A queste considerazioni occorre aggiungere che l’intenzione 
di istituire un brevetto unitario sulla base del brevetto europeo è stata una scelta 
discrezionale del legislatore europeo. Si tratta di una scelta razionale che trova le sue radici 
storiche nell’idea di brevetto comunitario così come concepito nella Convenzione di 
Lussemburgo. È razionale perché, come ha affermato l’Avvocato generale Bot, il sistema del 
brevetto europeo è un sistema consolidato, efficace sia dal punto della qualità sia dal punto 
                                                      
304 È interessante notare come la Corte di giustizia giunga alle stesse conclusioni dell’Avvocato generale 
Bot partendo però dall’assunto che il regolamento sia un accordo speciale a norma dell’art. 142 della CBE, 
il quale conferisce una tutela unitaria ad un brevetto europeo già concesso dall’UEB. Sebbene in questa 
sede sia stata già argomentata la compatibilità del regolamento con l’art. 142 CBE, stupisce comunque 
come la Corte di giustizia tralasci qualsiasi argomentazione a sostegno del fatto che il regolamento europeo 
possa essere considerato un accordo speciale ai sensi dell’art. 142 CBE, ritenendolo invece «pacifico». 
Conclusioni dell’Avvocato generale Bot, Spagna c. Parlamento e Consiglio, cit., par. 28. 
305 W. Tilmann, Spain’s Action against the UE Patent Package: Arguments and Counter-Arguments in Case 
146/13, in «EIPR», fasc. 1, 2014, p. 5. Inoltre, il considerando 7 del regolamento n. 1257/2012 specifica 
che è «opportuno che la tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti 
europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento». 
306 Conclusioni dell’Avvocato generale Bot, Spagna c. Parlamento e Consiglio, cit., par. 51. 
307 A questo proposito si potrebbe fare riferimento alle sentenze del Bundesverfassungsgericht (Corte 
costituzionale federale tedesca) (BvR 2368/99 del 4 aprile 2001 e BvR 1751/03 del 28 novembre 2005) e 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (causa 40328/04 del 16 giugno 2009) le quali hanno affermato la 
compatibilità delle decisioni della Camera di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti con la Costituzione 
tedesca e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.  
 87 
di vista dell’elevato grado di tecnicità e perizia308. Anche per queste motivazioni il Consiglio 
ha deciso di delegare i vari compiti amministrativi relativi al nuovo brevetto europeo con 
effetto unitario all’UEB309.  
Al contrario, a parere della Spagna, l’attribuzione della competenza a fissare il livello 
delle tasse di rinnovo e definire la loro quota di distribuzione non poteva essere affidata a 
un organismo esterno all’UE, quale l’UEB, senza violare l’art. 291, par. 2, TUE, secondo cui 
qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente 
vincolanti dell’Unione, la competenza ad emanare tali atti è della Commissione o, nei casi 
previsti agli artt. 24 e 25 TUE310, del Consiglio. In ogni caso, avrebbe rappresentato, in 
subordine, una violazione dei principi contenuti nella sentenza Meroni/Alta Autorità.  
Diversamente si sono espressi sia l’Avvocato generale sia la Corte di giustizia, con 
argomentazioni che differiscono parzialmente. La Corte di giustizia, partendo dal 
presupposto che il regolamento sia un accordo speciale ai sensi dell’art. 142 CBE e che gli 
Stati membri partecipanti debbano far fronte agli obblighi previsti dalle disposizioni 
contenute agli artt. 143 ss. CBE, ha affermato che l’art. 9 del regolamento n. 1257/2012, 
                                                      
308 Conclusioni dell’Avvocato generale Bot, Spagna c. Parlamento e Consiglio, cit., par. 45. 
309 Nella proposta originale del regolamento, la Commissione prevedeva l’affidamento di questi compiti a 
se stessa, tramite regolamenti di attuazione ex art. 291, par. 2, TFUE, in modo da garantire un controllo su 
di essi da parte della stessa Unione europea. Tale soluzione non venne però approvata dal Consiglio. V. 
COM(2011) 215 def. 
310 Art. 24 TUE: «1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda 
tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la 
definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. La politica 
estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal 
Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano 
diversamente. È esclusa l’adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in 
atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri 
in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore 
è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a tali 
disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell’articolo 40 del presente trattato e 
la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo 275, secondo comma del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. 2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna, 
l’Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della 
reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull’individuazione delle questioni di interesse generale e 
sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri. 3. Gli Stati 
membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell’Unione in uno spirito 
di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l’azione dell’Unione in questo settore. Gli Stati membri 
operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono 
da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento 
di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e l’alto rappresentante provvedono affinché detti 
principi siano rispettati».  
Art. 25 TUE: «L’Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: a) definendo gli orientamenti 
generali, b) adottando decisioni che definiscono: i) le azioni che l’Unione deve intraprendere, ii) le 
posizioni che l’Unione deve assumere, iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii), e 
c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica».  
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nell’affidare compiti all’UEB, attua le disposizioni della CBE sopracitate. In altre parole, 
l’art. 9 del regolamento contiene obblighi per gli Stati membri, i quali vengono esercitati a 
norma delle disposizioni contenute nella CBE. La motivazione sta nel fatto che «tali compiti 
sono intrinsecamente connessi all’attuazione della tutela brevettuale istituita dal 
regolamento impugnato»311. D’altronde, l’Unione europea, non essendo parte della CBE, 
non può delegare direttamente all’Ufficio europeo dei brevetti tali compiti, ma può solo 
obbligare gli Stati a rispettare le norme previste dal regolamento europeo. Per questo motivo 
non è possibile che la Commissione o il Consiglio emanino atti di esecuzione. 
In questa prospettiva, l’art. 9 del regolamento n. 1257/2012 rappresenta l’attuazione 
di un atto giuridicamente vincolante non ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 291 TFUE, 
bensì del primo dello stesso articolo, secondo il quale, di regola, sono gli Stati membri ad 
adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente 
vincolanti. Infatti, a parere della Corte, non sono necessarie condizioni uniformi di 
esecuzione, previste dal secondo paragrafo, perché non risulta da alcuna disposizione del 
regolamento che l’importo delle tasse di rinnovo debba essere uniforme in tutti gli Stati 
membri partecipanti. Se è vero che non risulta da nessuna disposizione una precisazione di 
questo tipo, quest’ultima affermazione della Corte non può che suscitare diverse perplessità. 
È logico che le tasse di rinnovo debbano essere uniformi in tutti gli Stati membri 
partecipanti, altrimenti verrebbe meno la ratio e lo spirito del brevetto europeo con effetto 
unitario.  
Per questa ragione, risulta più convincente l’argomentazione dell’Avvocato generale 
Bot secondo il quale, dal momento che i criteri di determinazione delle tasse annuali sono 
fissati dal regolamento stesso, in modo tale da non lasciare margine di discrezionalità agli 
Stati membri partecipanti, non è richiesta un’attuazione a condizioni uniformi in tutti gli 
Stati membri. Per quanto riguarda invece il principio enunciato dalla sentenza Meroni c. 
Alta Autorità312, l’argomentazione della Spagna è facilmente superabile poiché i compiti 
                                                      
311 Spagna c. Parlamento e Consiglio, par. 74. 
312 Corte di giustizia, sentenza del 13 giugno 1958, causa C-9/56, Impresa Meroni e co., industrie 
metallurgiche SPA c. Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Il caso Meroni 
concerneva una delegazione di poteri dall’Alta autorità (ora Commissione europea) a un organismo di 
diritto privato che si collocava fuori dalla cornice dell’UE. Secondo la Corte di giustizia non si potevano 
delegare competenze, già attribuite dai Trattati alle istituzioni europee, ad agenzie esterne all’ordinamento 
UE a meno che non si fosse trattato di poteri di attuazione ben definiti e non discrezionali. Tale principio 
è stato confermato da diverse sentenze successive della Corte di giustizia. V. sentenza del 14 maggio 1981, 
causa C-98/80, Giuseppe Romano contro Institut national d’assurance maladie-invalidité; sentenza del 26 
maggio 2005, causa C-301/02, Carmine Salvatore Tralli contro Banca centrale europea; sentenza del 22 
gennaio 2014, causa C-270/12, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Parlamento europeo 
e Consiglio dell’Unione europea.  
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amministrativi sono affidati all’UEB non tanto dalle istituzioni europee, ma direttamente 
dagli Stati membri nella cornice dell’accordo particolare di cui agli artt. 142 ss.313.  
Venendo ora all’ultima questione, la Spagna ha sollevato molte criticità circa la 
conformità dell’Accordo TUB con il diritto dell’Unione europea. In primo luogo, ha 
sostenuto che non vi sia alcuna differenza tra l’Accordo TUB e il progetto di Accordo 
respinto dalla Corte di giustizia nel parere 1/09, sia perché sono entrambi collocati fuori 
dalla cornice europea sia perché neanche il nuovo Tribunale sembrerebbe essere capace di 
offrire garanzia per la preservazione del diritto dell’Unione. In secondo luogo, gli Stati 
membri non sarebbero stati competenti a concludere l’Accordo in quanto hanno esercitato 
una competenza che, in realtà, spetta all’Unione europea. In terzo luogo, l’art. 18, par. 2, 
regolamento n. 1257/2012 subordinando l’applicazione del regolamento all’entrata in vigore 
dell’Accordo, fa dipendere l’effettività del regolamento alla volontà di ratifica degli Stati 
membri. Infine, strettamente legato a quest’ultimo punto, si critica la capacità degli Stati 
membri di decidere se applicare o meno il regolamento nel loro territorio, sebbene debba 
essere direttamente applicabile.  
La Corte di giustizia ha respinto anche questi ultimi motivi. In realtà, non si è espressa 
sulle prime questioni relative all’Accordo TUB in quanto incompetente a pronunciarsi su 
questi punti in un ricorso per annullamento. La Corte, infatti, in sede di annullamento di un 
regolamento, non può sicuramente esprimersi sulla compatibilità delle norme di un trattato 
internazionale non sottoscritto dall’Unione europea, né tantomeno pronunciarsi sulla 
competenza o meno degli Stati membri nel stipularlo. Per quando riguarda le altre due 
questioni appena esposte, facendo riferimento a precedente giurisprudenza, la Corte ha 
risolto i dubbi sollevati dalla Spagna, argomentando che i regolamenti sono direttamente 
applicabili, salvo che sia lo stesso regolamento ad affidare agli Stati provvedimenti legislativi, 
regolamentari, amministrativi e finanziari affinché le disposizioni dello stesso possano essere 
applicate. Nel caso di specie, il regolamento lascia agli Stati membri, ai fini dell’attuazione 
dello stesso, da un lato, il compito di adottare tutte le misure necessarie nella cornice della 
CBE, dall’altro, di procedere con l’istituzione del TUB essendo quest’ultimo essenziale per 
garantire il corretto funzionamento dei brevetti, la coerenza della giurisprudenza e la 
certezza del diritto314. A parere dell’Avvocato generale, inoltre, la ratifica dell’Accordo TUB 
è obbligatoria per gli Stati membri in applicazione del principio di leale cooperazione, ex 
art. 4, par. 3 TUE, in quanto gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure 
                                                      
313 In senso contrario, si veda T. Mylly, A Constitutional Perspective, cit., pp. 98 ss. 
314 Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio, cit., par. 100-108. 
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necessarie per dare attuazione al regolamento. La Corte non ha però ripreso questa 
argomentazione315.  
In conclusione, la Corte di giustizia ha dichiarato la piena compatibilità del 
regolamento con il diritto dell’Unione europea, approvando, di fatto, il nuovo sistema 
brevettuale.  
Le argomentazioni della Spagna, oltre a essere facilmente confutabili ricorrendo ad 
espedienti formalistici (come, ad esempio, il fatto che il regolamento sia applicabile solo 
dopo il rilascio o che i compiti amministrativi siano affidati a un organismo internazionale 
non dall’UE ma dagli Stati membri), non sono state poste nella sede corretta.  
Per ora, sulla base delle motivazioni presentate nel ricorso, la Corte non ha annullato 
i due regolamenti, pur consapevole del fatto che la validità di regolamenti privi di regole 
sostanziali e dipendenti dal diritto internazionale avrebbe significato un’accettazione della 
limitazione sull’interpretazione sul diritto materiale dei brevetti. 
5. La natura giuridica del Tribunale unificato dei brevetti 
Riprendendo le questioni lasciate in sospeso dalla Corte di giustizia nella sentenza 
Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio, si procede ad analizzare la natura del Tribunale 
unificato dei brevetti e la compatibilità dell’Accordo istitutivo con il diritto UE.  
Come già anticipato nel capitolo precedente, il parere 1/09 della Corte di giustizia ha 
imprescindibilmente influenzato il contenuto del successivo Accordo sul Tribunale 
unificato dei brevetti. È già stato specificato, ad esempio, come i consideranda dell’Accordo 
riprendano, quasi letteralmente, quanto enunciato dalla Corte di giustizia e come siano state 
inserite tutte le indicazioni fornite dalla Corte per ovviare alle problematiche sorte dal 
precedente progetto di Accordo. Senza soffermarsi ulteriormente sul parere 1/09, si 
potrebbe semplicemente ricordare che la precedente impostazione di Accordo non era 
conforme ai Trattati in quanto il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario avrebbe avuto 
una sua personalità giuridica in forza del diritto internazionale, si sarebbe dunque collocato 
all’esterno dell’ordinamento UE. Per questo motivo non avrebbe potuto sostituirsi ai giudici 
nazionali, guardiani, insieme alla Corte di giustizia, del diritto dell’Unione europea, 
                                                      
315 Sarebbe molto interessante sapere se la Corte di giustizia qualificherebbe come violazione del principio 
di leale cooperazione la mancata ratifica dell’Accordo. Si potrebbe infatti prospettare l’ipotesi di un ricorso 
per infrazione contro la Polonia, la quale partecipa alla cooperazione rafforzata ma non ha mai firmato 
l’Accordo.  
 
 91 
privandoli della possibilità di cooperare direttamente con quest’ultima attraverso il rinvio 
pregiudiziale. Infine, in caso di mancato rispetto del diritto UE da parte del Tribunale, non 
era prevista alcuna responsabilità in capo agli Stati contraenti.  
Per ovviare a questo tipo di problemi, è stato scelto di istituire non un Tribunale 
internazionale, bensì un Tribunale comune agli Stati membri contraenti, alla stregua della 
Corte di giustizia del Benelux. L’art. 1, par. 2, dell’Accordo TUB recita: «Il tribunale 
unificato dei brevetti è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto 
soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell’Unione di qualsiasi altro organo 
giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti». Sebbene l’Accordo sancisca che il 
TUB sia un tribunale comune, occorre verificare se possa considerarsi tale alla luce della 
giurisprudenza della Corte di giustizia in merito. Si proseguirà dunque con l’esame delle 
caratteristiche della Corte di giustizia del Benelux, cercando di categorizzare le 
caratteristiche di un tribunale comune per poi applicarle al TUB e disquisire circa la sua 
controversa natura.  
5.1. La nozione di organo giurisdizionale comune agli Stati membri nella giurisprudenza della 
Corte di giustizia 
5.1.1. La Corte di giustizia del Benelux 
La Corte di giustizia del Benelux (Corte del Benelux) è una corte tra tre Stati membri 
dell’Unione europea, Belgio, Olanda e Lussemburgo, istituita da un accordo firmato il 3 
marzo 1965 (Trattato sulla Corte del Benelux)316. Si tratta di una giurisdizione comune, 
formata dai giudici delle Corti supreme degli Stati del Benelux, il cui scopo è quello di 
promuovere l’uniformità nell’applicazione delle regole giuridiche comuni tra i tre Stati. Ha 
competenza in diversi settori, ma si occupa principalmente di risolvere le controversie in 
materia di marchi. Occorre infatti precisare che gli Stati del Benelux si sono dotati di un 
                                                      
316 Trattato del 31 marzo 1965 relativo all’istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux 
(Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux). Disponibile nel sito 
http://www.courbeneluxhof.be/pdf/TraiteCour_consol.pdf. Si tratta di un trattato distinto da quello 
istitutivo dell’Unione economica del Benelux (trattato del 3 febbraio 1958 firmato all’Aia ed entrato in 
vigore il 1 novembre 1960). Quest’ultimo è stato sostituito con un nuovo Trattato, sottoscritto il 17 giugno 
2009 con il quale è stata creata l’Unione del Benelux. Esso prevede un sistema istituzionale autonomo 
formato da un Comitato dei ministri, un Consiglio, un Consiglio interparlamentare consultivo, un 
Segretariato generale e una Corte di giustizia. In tema si rimanda a J. Wouters, M. Vidal, Towards a Rebirth 
of Benelux?, in «Revue Belge de Droit International», fasc. 2, 2007, pp. 533 ss.; F. Dopagne, Le nouveau 
Benelux, in «Revue Belge de Droit International», fasc. 1-2, 2011, pp. 238 ss.  
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ufficio di proprietà intellettuale comune317, competente per la registrazione di marchi e 
disegni che hanno efficacia in tutto il territorio regionale. È inoltre importante sottolineare 
che il Trattato del Benelux sulla proprietà intellettuale318 ha integrato le disposizioni europee 
in materia di proprietà intellettuale, come, ad esempio, la direttiva enforcement e la direttiva 
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa319. 
L’istituzione della Corte di giustizia del Benelux e le competenze che le sono state 
attribuite rispondono alla volontà di realizzare un’unificazione del diritto tra i tre Paesi320. 
Tale unione regionale trova un suo riconoscimento all’art. 350 TFUE (ex art. 233 CEE, art. 
306 TCE) il quale prevede che «le disposizioni dei Trattati non ostano all’esistenza e al 
perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il 
Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali 
non siano raggiunti in applicazione dei Trattati». L’art. 350 TFUE garantisce quindi il 
funzionamento delle unioni regionali, permettendo agli Stati membri di applicare le regole 
concernenti la loro unione in deroga alla normativa europea, ma esclusivamente nella misura 
in cui le prime comportino un livello di integrazione più avanzato rispetto all’ordinamento 
giuridico UE321.  
Tornando ora alla Corte del Benelux322, essa opera in via incidentale in occasione di 
cause pendenti dinanzi alle giurisdizioni di uno dei tre Stati323, allo scopo di fornire 
un’interpretazione uniforme e definitiva della normativa comune al territorio del Benelux324. 
                                                      
317 L’ufficio di proprietà intellettuale del Benelux è un organismo di diritto internazionale, formalmente 
indipendente dall’Unione economica del Benelux. 
318 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (Marques et dessins ou modèles) del 25 febbraio 
2005. 
319 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. 
320 W.J. Ganshof Van der Meersch, La juridiction internationale dans l’Union économique Benelux, in 
«Annuaire français de droit international», vol. 15, 1969, p. 256. 
321 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 16 maggio 1984, causa C-105/83, Pakvries. Si veda anche R. 
Mastroianni, G. Vitale, Art. 350, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, cit., pp. 2535-2540; 
G. Rasquin, Considération sur l’article 233 du traité C.E.E. (La «clause Benelux»), in «Revue Trimestrelle 
Benelux», 1982, pp. 62 ss.  
322 La Corte di giustizia del Benelux è divenuta formalmente un’istituzione dell’Unione del Benelux a 
seguito del nuovo Trattato, sottoscritto nel 2007. 
323 Cfr. art. 6, par. 1, Trattato sulla Corte del Benelux: «Dans les cas spécifiées ci-après, la Première 
Chambre visées à l’article 4quinquies connaît des questions d’interprétation des règles juridiques visées à 
l’article 1er, qui se posent à l’occasion de litiges pendants devant les juridictions de l’un des trois pays, 
siégeant dans le territoire en Europe».  
324 La Corte del Benelux ha competenza a interpretare una serie di leggi elencate nei protocolli allegati al 
trattato istitutivo e delle regole comuni ai tre Stati del Benelux, incorporate nella legislazione nazionale dei 
tre Stati membri. Per esigenze di semplificazione, nel sito della Corte si può trovare un elenco delle regole 
giuridiche comuni la cui interpretazione è affidata in ultima istanza dalla Corte stessa. 
http://www.courbeneluxhof.be/fr/rechtsregels_intro.asp.  
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La procedura dinanzi alla Corte del Benelux è ispirata al rinvio pregiudiziale di fronte 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Molti sono infatti i punti in comune. In primo 
luogo, similmente a quanto previsto all’art. 267 TFUE, alla facoltà dei giudici nazionali dei 
tre Stati di rinvolgersi alla Corte del Benelux325 corrisponde un obbligo in capo ai giudici di 
ultima istanza326. In secondo luogo, diverse similitudini sono rinvenibili nei limiti alla 
possibilità o all’obbligo di procedere con il rinvio pregiudiziale: il giudice nazionale può 
passare oltre («passe outre») se ritiene che l’atto sia chiaro327 («estime que la question qui se 
pose n’est pas de nature à faire naître un doute raisonnable»), se la controversia abbia un 
carattere di particolare urgenza oppure quando l’interpretazione fornita si allinei con una 
decisione o un parere già espresso in occasione di una causa o di un parere consultivo della 
Corte di giustizia del Benelux328. Infine, i giudici nazionali, in relazione alle questioni di 
interpretazione sottoposte alla Corte di giustizia del Benelux, sono vincolati 
all’interpretazione e alla decisione fornita dalla stessa329. 
Passando ora all’esame della nozione di giurisdizione comune, la sentenza chiave in 
cui la Corte di giustizia ha determinato lo status della Corte di giustizia del Benelux è la 
sentenza Dior330 del 4 novembre 1997. Si tratta della prima sentenza in cui la Corte di 
giustizia si è espressa favorevolmente circa l’estensione del rinvio pregiudiziale ad una 
giurisdizione sovrastatale. Il rinvio pregiudiziale, proposto dalla Corte suprema olandese (lo 
                                                      
325 Art. 6, par. 2, Trattato sulla Corte del Benelux: «Lorsqu’il apparaît qu’une décision dans une affaire 
pendante devant une juridiction nationale implique la solution d’une difficulté d’interprétation d’une règle 
juridique visée à l’article 1er, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire 
pour rendre son jugement, surseoir même d’office à toute décision définitive afin que la Cour se prononce 
sur la question d’interprétation». Corsivo aggiunto. 
326 Art. 6, par. 3, Trattato sulla Corte del Benelux: «Dans les conditions déterminées dans l’alinéa 
précédent, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel 
de droit interne, est tenue de saisir la Cour». 
327 Cfr. teoria dell’atto chiaro, elaborata dalla Corte di giustizia nella celebre sentenza CILFIT, secondo cui 
il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di 
giustizia quando la corretta applicazione del diritto dell’UE si impone con tale evidenza da non lasciar 
adito ad alcun ragionevole dubbio. Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Srl 
CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA c. Ministero della sanità. 
328 Art. 6, par. 4, Trattato sulla Corte del Benelux: «Néanmoins, la juridiction visée aux alinéas 2 et 3 passe 
outre: 1° si elle estime que la question qui se pose n’est pas de nature à faire naître un doute raisonnable; 
2° si l’affaire revêt un caractère de particulière urgence. Elle peut passer outre si elle se rallie à la décision 
ou à l’avis précédemment donnés par la Cour à l’occasion d’un autre litige ou dans un avis consultatif». 
Per quanto riguarda quest’ultima condizione, cfr. Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 1963, cause 
riunite da 28/62 a 30/62, Da Costa en Schaake NV e a. c. Amministrazione olandese delle imposte, attraverso 
cui la Corte di giustizia afferma che non vi è obbligo di rinvio pregiudiziale quando la questione è 
materialmente identica a un’altra questione, sollevata in relazione a una fattispecie analoga, che sia già stata 
decisa in via pregiudiziale.  
329 Art. 7, par. 2, Trattato sulla Corte del Benelux: «Les juridictions nationales qui statuent ensuite dans la 
cause sont liées par l’interprétation résultant de la décision rendue par la Cour». 
330 Corte di giustizia, sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior SA e Parfums 
Christian Dior BV c. Evora BV. 
 94 
Hoge Raad), concerneva l’interpretazione, da un lato, di alcune norme sui marchi contenute 
nelle regole comuni del Benelux e, dall’altro, della prima direttiva del Consiglio sul 
ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi331. La questione che interessa in questa 
sede riguarda la competenza della Corte suprema olandese piuttosto che della Corte di 
giustizia del Benelux a sollevare una questione pregiudiziale a norma dell’art. 177, par. 3, 
TCE (ora art. 267, par. 3, TFUE).  
In relazione alla Corte di giustizia del Benelux, la Corte di giustizia si è espressa 
favorevolmente, non trovando «alcun valido motivo che [potesse] giustificare che ad un 
organo giurisdizionale del genere, comune a vari Stati membri, non [fosse] consentito di 
sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte alla stessa stregua degli organi giurisdizionali 
propri a ciascuno di tali Stati membri»332. Sebbene non ci siano disposizioni nei Trattati 
europei che permettono espressamente un rinvio pregiudiziale da parte di una Corte di 
questo genere né questo sia previsto dal trattato relativo all’istituzione e allo statuto di una 
Corte di giustizia del Benelux, la Corte ha ammesso la possibilità di utilizzare il rinvio 
pregiudiziale, paragonando la Corte di giustizia del Benelux ad un qualsiasi organo 
giurisdizionale nazionale. La Corte ha infatti proseguito come segue: 
«A tale riguardo si deve considerare, in particolare, che la Corte del Benelux ha il compito 
di garantire l’uniformità nell’applicazione delle norme giuridiche comuni ai tre Stati del 
Benelux e che il procedimento instaurato dinanzi ad essa costituisce un incidente nell’ambito 
delle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali, in esito al quale viene fissata 
l’interpretazione definitiva delle norme giuridiche comuni al Benelux.  
Consentire ad un organo giurisdizionale come la Corte del Benelux, quando si trova a dover 
interpretare norme di diritto comunitario nell’esercizio delle sue funzioni, di avvalersi del 
procedimento previsto dall’art. 177 del Trattato risponde quindi all’obiettivo di tale norma, 
che è quello di salvaguardare l’uniformità d’interpretazione del diritto comunitario»333.  	
La Corte di giustizia, confermando quanto affermato nel ricorso dalla 
Commissione334, ha sostenuto, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 177 CE, che 
la Corte del Benelux rientrasse nella nozione di «organo giurisdizionale di uno Stato 
membro». La motivazione principale della Corte di giustizia si fonda nell’interpretazione 
teleologica dell’art. 177 CE (ora art. 267 TFUE): salvaguardare l’uniformità del diritto 
                                                      
331 Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, non più in vigore. 
332 Dior, cit. par. 21. 
333 Ivi, par. 22 e 23. 
334 Cfr. Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 29 aprile 1997, causa C-337/95, Dior, 
par. 27. 
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dell’Unione. La Corte del Benelux, infatti, allo scopo di assicurare un’uniformità 
giurisprudenziale delle norme comuni ai tre Stati del Benelux, si pronuncia in via incidentale 
nell’ambito di cause pendenti davanti ai giudici nazionali in maniera definitiva, essendo i 
giudici nazionali vincolati dalle pronunce della prima. Per questa ragione, trovandosi ad 
applicare il diritto dell’Unione europea, non può essere “svincolata” dal monopolio 
interpretativo della Corte di giustizia, la cui funzione è proprio quella di garantire 
un’uniformità interpretativa del diritto europeo. 
La vera novità di quanto esposto nella sentenza, nonché il cuore del ragionamento 
della Corte di giustizia, sta tuttavia nella qualificazione della stessa Corte del Benelux. La 
Corte di giustizia parla di una corte comune tra alcuni Stati membri, non di un tribunale 
internazionale istituito tramite trattato335. A differenza di quest’ultimo, una corte comune 
può essere considerata alla stregua di un giudice nazionale336, inserendosi quindi nel sistema 
giurisdizionale europeo. Quest’ultima, infatti, operando in via incidentale, ha un diretto 
contatto con i giudici dei tre Stati, tale da porsi come estensione delle stesse procedure 
nazionali. Come tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri, la Corte del Benelux deve 
garantire il primato del diritto dell’Unione europea e deve avere un canale diretto di 
collaborazione con la Corte di giustizia, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale. 
In questa prospettiva, si potrebbe sostenere di essere di fronte a una rilettura del 
dettato normativo contenuto all’art. 267 TFUE; un’interpretazione non letterale 
ammetterebbe il rinvio pregiudiziale non solo da parte di «organi giurisdizionali di uno Stato 
membro» ma anche da parte di organi giurisdizionali comuni a più Stati membri. 
Ed è proprio alla luce di questa argomentazione che si inserisce la nuova natura del 
Tribunale unificato dei brevetti. 
5.1.2. L’impatto della sentenza della Corte di giustizia sulla Camera di ricorso delle Scuole 
europee 
Nella formulazione dell’Accordo TUB, l’idea di base era quella di istituire un 
tribunale comune agli Stati membri contraenti, prendendo come riferimento l’esempio 
fornito nel parere 1/09 dalla stessa Corte di giustizia: la Corte di giustizia del Benelux. 
                                                      
335 Dello stesso parere U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, 3° ed., Bari, Cacucci Editore, 
2013, p. 384. 
336 Cfr. parere 1/09, par. 82. 
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Una scelta di questo tipo avrebbe garantito, da un lato, la creazione di un sistema 
snello ed efficiente, composto da giudici altamente qualificati, e, dall’altro, il pieno rispetto 
dei principi esposti nel parere, in particolare, il primato del diritto dell’Unione europea. 
L’Accordo TUB, proponendo un Tribunale denominato «tribunale comune agli Stati 
membri contraenti» e inserendo una precisa disposizione che disciplini il rinvio 
pregiudiziale dello stesso alla Corte di giustizia, sembrerebbe assicurare la compatibilità del 
Tribunale con la nozione di «organo giurisdizionale di uno Stato membro», così come 
interpretata estensivamente dalla Corte di giustizia nella sentenza Dior. 
Il caso della Corte di giustizia del Benelux non deve tuttavia portare a pensare che la 
Corte di giustizia sia propensa ad accettare che gli organi giurisdizionali internazionali, 
sebbene istituiti con accordi tra Stati membri e Unione europea, possano interferire 
nell’ordinamento dell’Unione. Un esempio è la sentenza Paul Miles337 nella quale la Corte di 
giustizia, discostandosi dalle conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston338, nega alla 
Camera di ricorso delle scuole europee la possibilità di utilizzare lo strumento del rinvio 
pregiudiziale. Quest’ultima, infatti, seppur classificabile come organo giurisdizionale339, non 
può essere considerata una giurisdizione comune agli Stati membri come la Corte del 
Benelux340, sebbene applichi i principi generali del diritto UE. La motivazione espressa dalla 
Corte, con la quale nega alla Camera di ricorso la possibilità di sottoporre una questione 
pregiudiziale, delinea maggiormente i confini della nozione di corte comune a Stati membri. 
Nel caso di specie, secondo la Corte di giustizia, la Camera di ricorso non presenta un 
collegamento, né in termini sostanziali né in termini procedurali, con i giudici degli Stati 
                                                      
337 Corte di giustizia, sentenza del 14 giugno 2011, causa C-196/09, Paul Miles e al. c. Scuole Europee. 
Confermato da una successiva sentenza, Corte di giustizia, sentenza del 15 marzo 2015, cause riunite C-
464/13 e C-465/13, Europäische Schule München c. Silvana Oberto e Barbara O’Leary.  
338 Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Sharpston, partendo dall’interpretazione teleologica dell’art. 
267 TFUE fornita dalla Corte nella sentenza Dior, ammette la possibilità di un rinvio pregiudiziale da parte 
della Camera di ricorso delle scuole europee dal momento che: può essere qualificata una giurisdizione 
comune a diversi Stati membri, può applicare il diritto dell’Unione europea e le sue decisioni sono esecutive 
negli Stati membri. Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston, presentate il 16 dicembre 2010, causa 
C-196/09, Paul Miles e al. v. Scuole Europee, par. 60-65. 
339 Paul Miles e al. v. Scuole Europee, cit., par. 37: «[…] per valutare se l’organo del rinvio possegga le 
caratteristiche di «giurisdizione» ai sensi dell’art. 267 TFUE, questione che è esclusivamente di diritto 
dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo 
carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, 
il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente» e par. 38: «Anche se la Camera di 
ricorso soddisfa, come osservano tutti gli interessati intervenuti nella presente causa, tutti i citati requisiti 
e deve, di conseguenza, essere qualificata come “giurisdizione” ai sensi dell’art. 267 TFUE, si deve tuttavia 
rilevare che la formulazione di tale disposizione fa riferimento ad “una giurisdizione di uno degli Stati 
membri”». 
340 In tema si veda anche, J. Gruber, Das Einheitliche Patentgericht: vorlagebefugt kraft eines 
völkerrechtlichen Vertrags?, in «GRUR Int», fasc. 4, 2015, p. 325. 
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membri341. Non ha collegamenti in termini sostanziali perché lo scopo della Camera di 
ricorso non è quello di garantire un’uniformità interpretativa di normative degli Stati 
membri. Non presenta collegamenti procedurali perché è un organismo con proprie 
competenze, attribuitele da una convenzione internazionale, che non ha alcun legame con 
gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Si tratta quindi di una giurisdizione 
internazionale, formalmente distinta dall’Unione europea e dagli Stati membri342.  
Dall’analisi delle sentenze Dior e Paul Miles e del parere 1/09 emergono una serie di 
peculiarità che caratterizzano un organo giurisdizionale comune.  
La principale caratteristica che se ne deduce concerne la presenza di un collegamento 
sostanziale o procedurale con gli organi giurisdizionali nazionali, tanto da far sì che il 
tribunale sovranazionale possa essere considerato alla stregua di una giurisdizione nazionale. 
Conseguentemente, il tribunale comune non deve essere considerato un tribunale dotato di 
personalità giuridica dal diritto internazionale, ma, essendo equiparato ad un giudice 
nazionale che applica il diritto dell’Unione europea, deve essere inquadrato all’interno 
dell’ordinamento giuridico europeo. Occorre infine precisare che solo un tribunale comune 
può effettuare un ricorso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. 
5.2. In merito alla natura del Tribunale unificato dei brevetti come Tribunale comune agli Stati 
membri 
La questione della qualificazione del Tribunale unificato come tribunale comune è di 
fondamentale importanza: se il TUB non fosse un Tribunale comune, non solo non sarebbe 
legittimato a proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma l’Accordo sarebbe 
contrario ai Trattati per gli stessi motivi esposti nel parere 1/09. 
Utilizzando le categorie prima citate, la prima osservazione non può che riguardare il 
rapporto tra il TUB e gli organi giurisdizionali degli Stati membri. La stretta connessione tra 
Tribunale unificato e giudici nazionali sembra infatti essere, in base alle pronunce della 
Corte di giustizia, una condizione essenziale per la qualificazione di tribunale comune e per 
l’accesso alla procedura pregiudiziale343. Sulla base delle considerazioni effettuate, relative 
                                                      
341 Paul Miles e al. v. Scuole Europee, par. 41. 
342 Si potrebbe citare il già menzionato parere della Corte di giustizia 2/13 del 18 dicembre 2014, in cui la 
Corte ha negato l’adesione alla CEDU dell’Unione europea rigettando la possibilità di un’interferenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo sulle istituzioni europee.  
343 Dello stesso parere L. Grozdanovski, A. Turmo, Le juge national, interlocuteur privilégié de la Cour de 
justice de l’Union européenne, in «Swiss Review of International and European Law», fasc. 3, 2012, p. 496.  
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al legame sostanziale o procedurale che la giurisdizione comune deve avere con i giudici 
nazionali, il TUB non sembrerebbe avere tali caratteristiche. Infatti, il TUB non sembra né 
garantire un’uniformità interpretativa delle regole comuni tra gli Stati membri contraenti344, 
né operare in via incidentale, avendo competenze esclusive in determinate materie che gli 
sono attribuite dall’Accordo.  
In realtà, relativamente al legame sostanziale, se è vero che lo scopo ultimo non sia 
quello di fornire ai giudici nazionali un’interpretazione uniforme delle norme comuni tra i 
vari Stati membri partecipanti, la creazione di un tribunale unificato in materia di brevetti è 
sempre stato un obiettivo importante per ovviare al problema della frammentazione 
giurisprudenziale e interpretativa. Il TUB, infatti, fonderà principalmente le proprie 
decisioni sia sulle norme dell’Accordo, che saranno recepite a livello nazionale, sia sui 
regolamenti europei, che sono direttamente applicabili agli Stati membri, entrambi parte di 
un contesto normativo comune agli Stati membri contraenti l’Accordo. Non occorre inoltre 
dimenticare che il TUB, alla pari di un giudice nazionale, deve applicare il diritto 
dell’Unione europea non solo in ambito brevettuale, ma anche per tutti gli aspetti collegati 
ad esso, quali i diritti fondamentali345, la libera circolazione delle merci e il diritto della 
concorrenza. Si può quindi affermare la presenza di un legame sostanziale tra il TUB e i 
giudici nazionali. Tale collegamento si esplica anche in considerazione alla composizione dei 
giudici del TUB: sebbene questi non siano giudici delle Corti supreme degli Stati parte 
all’Accordo, come nel caso della Corte di giustizia del Benelux, un nesso si può comunque 
individuare nella condizione prevista dall’art. 15, par. 2, dell’Accordo, secondo cui i giudici 
qualificati sotto il profilo giuridico devono essere «in possesso delle qualifiche richieste per 
la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato membro contraente». 
Per quanto riguarda invece il legame procedurale, se è vero che il TUB non opera in 
via incidentale, occorre precisare che esso si sostituisce ai giudici nazionali, privandoli della 
loro competenza nei settori di competenza esclusiva del TUB. Gli Stati membri, quindi, 
attraverso l’Accordo TUB, trasferiscono le competenze in materia di brevetti dall’organo 
giurisdizionale statale, individuato dal regolamento Bruxelles I bis, ad un giudice comune a 
tutti gli Stati. Questo trasferimento di competenze, ratione loci, è stato riconosciuto e 
                                                      
344 T. Jaeger, All back to square on? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the 
internal market and possible alternatives, in «Max Planck Institute for Intellectual Property and 
Competition Law Research Paper Series», p. 16. 
345 In tema si veda M. Haedicke, Justizielle Grundrechte in Einheitlichen Patentsystem, in «GRUR», fasc. 2, 
2014, pp. 119 ss.  
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“legittimato” sia sul piano interno346 sia a sul piano europeo attraverso il regolamento 
modificativo del Bruxelles I bis347, il quale inserisce il TUB tra gli organi giurisdizionali 
competenti in materia di brevetti. L’art. 71-quinquies introdotto dal regolamento n. 
542/2014, inoltre, garantisce il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze del TUB anche 
agli Stati membri non contraenti l’Accordo, parificando le decisioni del Tribunale a qualsiasi 
decisione di un’autorità giurisdizionale nazionale di uno Stato membro. Si può quindi 
sostenere che, sebbene non ci sia un rapporto diretto tra TUB e giudici nazionali, il 
trasferimento delle competenze dai giudici nazionali al Tribunale unificato potrebbe essere 
letto come un legame tra quest’ultimo e gli organi giurisdizionali degli Stati membri 
contraenti l’Accordo.  
La seconda caratteristica precedentemente individuata riguarda la personalità 
giuridica del nuovo Tribunale. La Corte di giustizia, nel parere 1/09 e nella sentenza P. Miles 
c. Scuole europee, ha negato, rispettivamente, la compatibilità del primo progetto di Accordo 
per una giurisdizione unificata in materia di brevetti e l’impossibilità della Camera di ricorso 
di sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali, in quanto organi dotati di 
personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale. La soluzione a tale questione 
è contenuta nell’art. 4, par. 1, dell’Accordo TUB il quale afferma che «Il tribunale ha 
personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica 
più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in 
questione». Gli Stati membri contraenti sembrerebbero negare una personalità 
internazionale al TUB, riconoscendogli, al contrario, «la capacità giuridica più estesa 
riconosciuta alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale». Non si tratta dunque di 
un organismo di diritto internazionale indipendente dagli Stati membri, visto che la Corte 
di giustizia lo aveva già rigettato in toto348, ma di un organo giurisdizionale che si pone sullo 
stesso piano dei giudici nazionali dal momento che gode della stessa capacità giuridica 
                                                      
346 Nell’esempio italiano, la legge di ratifica dell’Accordo TUB, in particolare l’art. 3 della legge 214/2016, 
modifica l’art. 3 del d. lgs 168/2003 relativo all’istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà 
industriale e intellettuale presso tribunali e corti d’appello, inserendo la specifica competenza del TUB. Il 
citato art. 3, par. 1, lett. a, ora afferma che le sezioni specializzate sono competenti in materia di 
«controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive 
modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale 
unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, 
fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del medesimo Accordo». 
347 Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento 
al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux. 
348 R. Baratta, The Unified Patent Court – What is the ‘Common’ Trait About?, in C. Honorati (a cura di), 
Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, cit., p. 116. 
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interna riconosciuta a questi ultimi. Se il TUB rientra, di conseguenza, nell’ordinamento 
degli Stati membri, i quali gli accordano una personalità di diritto interno, attraverso l’art. 
19, par. 1, TUE, lo stesso si colloca anche all’interno dell’ordinamento europeo.  
Non occorre inoltre dimenticare che il capo IV dell’Accordo comprende una serie di 
disposizioni che impongono al TUB di rispettare il primato del diritto dell’Unione europea. 
Non solo, come accade per gli organi giurisdizionali nazionali349, gli Stati membri sono 
responsabili anche per le violazioni del diritto dell’Unione europea da parte del TUB350. 
Dalle osservazioni appena svolte, si deduce dunque che il Tribunale unificato ha 
capacità giuridica interna, è parificato a un giudice nazionale a cui si sostituisce nelle materie 
di sua competenza esclusiva ed è parte dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri 
contraenti. In questa prospettiva, si può dunque confermare la natura del TUB come 
tribunale comune agli Stati membri contrenti351.  
Venendo ora all’ultimo punto, occorre verificare se il TUB possa effettivamente 
proporre un rinvio pregiudiziale. La questione relativa alla procedura pregiudiziale è un 
punto cruciale di questa analisi; la cooperazione tra TUB e Corte di giustizia risulta essere 
un requisito necessario per far sì che l’Accordo sia conforme con il diritto UE.  
                                                      
349 V. Corte di giustizia, sentenza del 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler; sentenza del 13 giugno 
2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, le quali hanno espressamente riconosciuto la 
responsabilità risarcitoria degli Stati in caso di violazione del diritto dell’Unione europea. 
350 Cfr. art. 22 Accordo TUB: «1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti 
da una violazione del diritto dell’Unione da parte della corte d’appello, conformemente al diritto 
dell’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi 
tribunali nazionali in violazione del diritto dell’Unione. 2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono 
proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di 
attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, dinanzi 
all’autorità competente di tale Stato membro contraente. Se il ricorrente non ha la residenza o la sede 
principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di 
attività, in uno Stato membro contraente, esso può proporre tale azione contro lo Stato membro contraente 
in cui ha sede la corte d’appello, dinanzi all’autorità competente di detto Stato membro contraente. 
L’autorità competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni 
non disciplinate dal diritto dell’Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l’intero 
importo del risarcimento riconosciuto dall’autorità competente da parte dallo Stato membro contraente 
contro cui è stata promossa l’azione. 3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto 
ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di 
cui all’articolo 37, paragrafi 3 e 4. Le modalità che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti 
a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo» e art. 23 Accordo TUB: «Le 
azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, 
anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all’insieme degli Stati membri contraenti 
collettivamente».  
351 Di diverso parere M. Amort, Zur Vorlageberechtigung des Europäischem Patentgerichts: Rechtschutzlücke 
und ihre Schließung, in «Europarecht», fasc. 1, 2017, p. 74; J. Gruber, Das Einheitlichen Patentgericht cit., 
pp. 323-326; secondo i quali il TUB è senz’altro un Tribunale internazionale che non presenta alcun legame 
con gli ordinamenti giurisdizionali interni e che si avvicina molto di più alla struttura delle Scuole europee 
piuttosto che alla Corte di giustizia del Benelux.  
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Prima di procedere con l’esame di tale argomentazione, è opportuno sottolineare che, 
benché gli Stati siano liberi di organizzare i loro sistemi giurisdizionali, la nozione di organo 
giurisdizionale, contenuta all’interno dell’art. 267 TFUE, è una nozione autonoma, elaborata 
dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza. La Corte utilizza una serie di criteri, stabiliti 
per la prima volta nella sentenza Vaassen Göbbels352 e ripresi recentemente nella sentenza 
Dorch Consulting353, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, 
l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto 
che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente354. 
Il TUB ha sicuramente un’origine legale rinvenibile all’art. 1 dell’Accordo TUB355; 
non ha carattere temporaneo, come si può dedurre dall’art. 4, par. 1356, dell’Accordo; è 
composto da giudici indipendenti come specificato all’art. 17 dell’Accordo357; la sua 
giurisdizione è obbligatoria dal momento che le decisioni sono vincolanti per le parti e 
perché queste ultime non hanno possibilità di scelta circa l’organo giurisdizionale al quale 
affidare la causa358; ha natura contraddittoria ex artt. 52 ss. dell’Accordo e, infine, a norma 
dell’art. 24 dell’Accordo, applica norme giuridiche359. 
Senza dubbio il TUB rientra nella nozione di organo giurisdizionale fornito dalla Corte 
di giustizia. A questo punto, in base alle osservazioni già espresse, risulta semplice sostenere 
che vi sia possibilità (o obbligo) per il TUB di proporre una questione pregiudiziale alla 
Corte di giustizia. Partendo dalle argomentazioni secondo cui esiste un legame tra TUB e 
giudici nazionali, non tanto per il dialogo tra i due organi giurisdizionali come nel caso della 
Corte di giustizia del Benelux, ma piuttosto come una parificazione in termini di personalità 
                                                      
352 Corte di giustizia, sentenza del 30 giugno 1966, causa C-61/65, Vaassen Göbbels c. Beambtenfonds voor 
het Mijnbedriff.  
353 Corte di giustizia, sentenza del 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorch Consult Ingenieursgesellschaft.  
354 Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 31 maggio 2006, causa C-53/03, Syfait, p. 29. Cfr. 
anche sentenza del 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a.; sentenza del 30 
novembre 2000, causa C-195/98, O ̈sterreichischer Gewerkschaftsbund; sentenza del 30 maggio 2002, causa 
C-516/99, Schmid; sentenza del 14 giugno 2007, causa C-246/05, Häupl; sentenza del 22 dicembre 2010, 
causa C-118/09, Koller. 
355 Art. 1 Accordo TUB: «È istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle 
controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Il tribunale unificato dei 
brevetti è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in 
virtù del diritto dell’Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri 
contraenti». 
356 Art. 4, par. 1, Accordo TUB: «Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente 
e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale 
dello Stato in questione». 
357 Art. 17, par. 1, Accordo TUB: «Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell’indipendenza dei 
giudici. Nell’esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni». 
358 Corte di giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, causa C-102/81, Nordsee. 
359 Per un’analisi più dettagliata si rimanda a M. Amort, Zur Vorlageberechtigung des Europäischem 
Patentgerichts cit., pp. 62-70. 
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giuridica, di responsabilità per la violazione del diritto UE e di attribuzione di competenze 
sia sul piano interno che sul piano europeo (l’art. 31 dell’Accordo stabilisce che la 
competenza internazionale del Tribunale deriva dal regolamento Bruxelles I bis), facendo 
rientrare il TUB, quale giurisdizione comune tra Stati membri, all’interno dell’ordinamento 
giuridico europeo, per analogia con quanto disposto dalla sentenza Dior e considerato 
l’espressa previsione all’art. 21 dell’Accordo, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che il 
Tribunale unificato possa proporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia360. 
Perlomeno fintantoché tutti gli Stati contraenti l’Accordo siano anche Stati membri 
dell’Unione europea.  
Come si vedrà in seguito, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea potrà 
senz’altro rompere il delicato equilibrio che si era creato.  
6. La conformità dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti con il diritto UE 
Cooperazioni rafforzate e accordi internazionali tra Stati membri (accordi inter se) 
sono sempre stati utilizzati come strumenti alternativi al diritto UE, qualora non vi fosse una 
base giuridica nei Trattati o qualora non vi fosse consenso unanime tra gli Stati membri361.  
Nel c.d. “pacchetto brevetti” troviamo entrambi gli strumenti: la cooperazione 
rafforzata sul brevetto europeo con effetto unitario, istituita per eludere l’iniziale veto 
dell’Italia e l’attuale della Spagna circa la scelta del regime linguistico362, e l’Accordo TUB, 
firmato da venticinque Stati membri, per la creazione del Tribunale unificato dei brevetti. 
Se la cooperazione rafforzata è stata istituita a causa della mancanza dell’unanimità 
prevista dall’art. 118, par. 2, TFUE per la creazione di uno strumento giuridico in tema di 
traduzioni, la ragione principale per cui è stato stipulato un accordo internazionale istitutivo 
di un tribunale comune tra gli Stati membri partecipanti era quella di evitare la giurisdizione 
                                                      
360 Sempre di parere opposto M. Amort, Zur Vorlageberechtigung des Europäischem Patentgerichts cit., p. 
76; J. Gruber, Das Einheitlichen Patentgericht cit., p. 326. Entrambi, in linea con quanto sostenuto 
dall’Avvocato generale Mengozzi nelle conclusioni presentate il 4 settembre 2014, cause riunite C-464/13 
e C-465/13, Europäische Schule München c. Silvana Oberto e Barbara O’Leary, sostengono che il rinvio 
pregiudiziale potrebbe essere ammesso anche a giurisdizioni sovranazionali come la Camera di ricorso 
delle scuole europee o il TUB, solo in caso di modifica dell’art. 267, par. 3, TFUE, esplicitando che possono 
sottoporre questioni pregiudiziali non solo gli organi giurisdizionali di uno Stato membro ma anche gli 
organi giurisdizionali internazionali. Una modifica che potrebbe essere opinabile dal punto di vista 
dell’autonomia dell’ordinamento europeo e della completezza dei rimedi giurisdizionali, principi 
attraverso i quali la Corte di giustizia ha respinto l’idea che giudici internazionali potessero ricorrere allo 
strumento pregiudiziale. 
361 T. Mylly, A Constitutional Perspective, cit. p. 92. 
362 V. Supra, par. 2. 
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della Corte di giustizia in materia di brevetti. Occorre però considerare che sarebbe stato 
difficile ricondurre un tribunale, competente a conoscere le controversie in materia non solo 
di brevetti europei con effetto unitario, ma anche di brevetti europei, nella sfera delle 
competenze dell’Unione europea363, considerato anche che la CBE è un accordo 
internazionale di cui l’UE non è parte.  
Tra le varie opzioni disponibili364, quasi tutti gli Stati membri, di concerto con le 
istituzioni europee, hanno scelto di sottoscrivere un accordo inter se, istitutivo di un 
tribunale comune agli Stati membri contraenti, alla stregua della Corte di giustizia del 
Benelux, escludendo sia gli Stati terzi sia l’UE. Se, da un lato, la scelta di estromettere gli 
Stati terzi dall’Accordo è sicuramente interpretabile sia come risposta al parere 1/09 della 
Corte di giustizia in relazione alle questioni del primato del diritto dell’Unione e 
dell’autonomia dell’ordinamento europeo, sia come intenzione di creare un tribunale 
comune tra soli Stati membri dell’UE, dall’altro, la conclusione di un accordo senza l’UE ha 
fatto molto discutere, anche perché, nello stesso parere, non si trova alcun riferimento circa 
la partecipazione o la non partecipazione di quest’ultima365. In particolare, sono tre i punti 
critici relativi alla compatibilità dell’Accordo con il diritto UE. In primo luogo, si è obiettata 
la legittimità di un accordo stipulato dai soli Stati membri relativo ad una materia già 
parzialmente regolamentata dall’Unione europea. In secondo luogo, si è posto in rilievo il 
ruolo della Corte di giustizia di fronte a un accordo internazionale di questo tipo. Infine, si 
è osservato come il TUB non sia capace di garantire il primato del diritto dell’Unione 
europea, in quanto istituito da un accordo internazionale che sarebbe, di fatto, incompatibile 
con quanto predisposto dalla Corte di giustizia nel parere 1/09. 
                                                      
363 F. Marongiu Bonaiuti, L’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla 
disciplina della giurisdizione in materia civile nell’Unione europea, in «Osservatorio costituzionale», 2014, 
p. 2. 
364 Si potrebbe ricordare che nel parere 1/09 la Corte aveva implicitamente fatto riferimento alla possibilità 
degli Stati di intraprendere più percorsi al fine di istituire un tribunale in materia di brevetti. Considerando 
infatti l’art. 262 TFUE, la Corte aveva dichiarato che «benché quest’articolo consenta certamente di 
affidare alla Corte alcune delle competenze che si prevede di attribuire al TB [tribunale dei brevetti 
europeo e comunitario], il percorso indicato da detto articolo non è l’unico concepibile per istituire un 
organo giurisdizionale unificato in materia di brevetti». 
365 Già durante i negoziati erano state sollevate alcune perplessità relative all’esclusione dell’Unione 
europea dall’Accordo. Cfr. Doc. 12704/11, Creating a Unified Patent Litigation System, Note from the 
Luxembourg Delegation, 11 luglio 2011. 
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6.1. La competenza degli Stati membri a concludere l’Accordo sul Tribunale unificato 
Prima di analizzare la questione relativa alla competenza degli Stati membri a 
concludere l’Accordo TUB, occorre preliminarmente individuare quali sono le competenze 
dell’Unione a stipulare trattati internazionali. La norma di riferimento è l’art. 216, par. 1, 
TFUE che individua i casi di competenza dell’UE: «L’Unione può concludere un accordo 
con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o 
qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche 
dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico 
vincolante dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata». Tale 
disposizione, introdotta con il trattato di Lisbona, codifica una prassi da tempo seguita dalle 
istituzioni europee, a seguito della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, 
secondo cui è prevista una competenza in capo all’Unione europea anche in assenza di una 
disposizione esplicita nei Trattati366. Con il Trattato di Lisbona è stato inserito anche l’art. 3 
TFUE367, il cui secondo paragrafo stabilisce che l’Unione europea ha competenza esclusiva 
a concludere accordi internazionali qualora tale conclusione sia prevista in un atto legislativo 
dell’Unione o sia necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno 
o nella misura in cui possa incidere su norme comuni o modificarne la portata. La 
disposizione non elenca una serie di materie per le quali l’UE ha competenza esclusiva a 
concludere accordi internazionali, ma detta alcune condizioni specifiche in presenza delle 
quali la competenza a concludere un accordo internazionale è esclusivamente in capo 
dell’Unione europea. L’UE ha inoltre competenza a concludere accordi internazionali 
quando trattano materie che ricadono su una competenza esclusiva dell’Unione. Tra queste, 
                                                      
366 La Corte di giustizia aveva ritenuto che vi fosse una competenza esclusiva in capo all’Unione europea 
nella conclusione di accordi internazionali in tre situazioni. In primo luogo, la competenza dell’UE è 
esclusiva qualora tale competenza sia stata espressamente conferita alle proprie istituzioni in atti legislativi 
(Parere 1/94, cit., par, 95; Corte di giustizia, parere 2/92 del 25 marzo 1995, par. 33); in secondo luogo, la 
competenza è esclusiva quando l’Unione abbia già adottato atti interni in materia (meccanismo di pre-
emption) (Corte di giustizia del 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione c. Consiglio, par. 17) o 
comunque la competenza interna debba essere esercitata contemporaneamente a quella esterna (Corte di 
giustizia, parere 1/76 del 26 aprile 1977, par. 4 e 7; e parere 1/94, cit., par. 85) o quando la conclusione del 
Trattato sia indispensabile per la realizzazione degli obiettivi preposti dai Trattati (Corte di giustizia, 
sentenza del 5 novembre 2002, causa C-467/98, Commissione c. Danimarca, par. 57); in terzo luogo, 
quando il progetto di accordo possa incidere su norme comuni o modificarne la portata (AETS, cit., par. 
31). Per un commento all’art. 3 TFUE, R. Baratta, Art. 3 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 
dell’Unione europea, cit., pp. 380-386; R. Streinz, R. Mögele, AEUV Art. 3 Ausschließliche Zuständigkeit 
der Union, in R. Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 2. Auflage, München, C.H. Beck, 2012, linee 13-20. 
367 Art. 3, par. 2, TFUE: «L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi 
internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per 
consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme 
comuni o modificarne la portata». 
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ad esempio, figura la politica commerciale comune nella quale, a norma dell’art. 207, par 1, 
TFUE368 sono ricompresi anche gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale369. 
Occorre tuttavia precisare che l’Accordo TUB non ricade in questo ambito, quindi la 
competenza a concludere tale Accordo non può che essere concorrente.  
Considerato il quadro normativo e giurisprudenziale appena esposto, occorre 
verificare se, nel caso concreto, gli Stati membri fossero competenti a concludere l’Accordo 
TUB. 
Il problema che si pone è dovuto dal fatto che l’Accordo si inserisce in un contesto 
già regolato dall’Unione europea. L’Accordo, infatti, non solo riproduce le norme contenute 
già nella direttiva enforcement, ma altera le competenze giurisdizionali disciplinate dal 
regolamento Bruxelles I bis, privando i giudici nazionali della competenza a conoscere 
controversie relative alla validità e alla contraffazione dei brevetti370. Ciò significa che la 
conclusione dell’Accordo TUB ha sicuramente inciso sulle norme comuni che sono state 
emanate dall’Unione europea371. Non solo, l’art. 71 del regolamento Bruxelles I bis vieta 
accordi tra gli Stati in materia di competenza giurisdizionale, esecuzione e riconoscimento 
delle sentenze372.  
A questo proposito, potrebbe essere utile ricordare che, nel caso del progetto EPLA, 
la Commissione aveva ritenuto fondamentale la presenza dell’allora Comunità europea 
all’eventuale Accordo, in quanto quest’ultimo avrebbe trattato «argomenti già contemplati 
dalla legislazione della CE (acquis comunitario)»373. Tuttavia, nel progetto EPLA avrebbero 
partecipato non solo gli Stati membri della CE, ma anche Stati terzi, partecipanti alla CBE. 
                                                      
368 Art. 207, par. 1, TFUE: «La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare 
per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi 
agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri 
diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione 
commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale 
comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione». 
369 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 18 luglio 2013, causa C-414/11, Daiichi Sankyo and Sanofi-Aventis 
c. DEMO.  
370 V. Infra, cap IV, par. 2.1. 
371 Si potrebbe citare il parere della Corte di giustizia, 1/03 del 7 febbraio 2006, sulla competenza della 
Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel quale la Corte di giustizia 
riconosce che un accordo che contempli anche solo disposizioni relative alla competenza dei giudici 
potrebbe comunque incidere sul regolamento Bruxelles I.  
372 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 14 maggio 2010, causa C-533/08, TNT Express Nederland, par 45-
48, e sentenza del 4 settembre 2014, causa C-157/13, Nickel & Goeldner Spedition, par. 37. 
373 COM(2007) 165 def., cit., p. 10. Il progetto EPLA avrebbe inciso sia alla direttiva enforcement sia al 
regolamento Bruxelles I.  
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Al contrario, l’Accordo TUB è un accordo aperto ai soli Stati membri dell’Unione europea, 
atto a istituire un tribunale comune tra i soli Stati membri contraenti.  
Alla luce di questa constatazione, si precisa innanzitutto che gli Stati membri, sia 
nell’adozione di normative interne sia nella conclusione di accordi internazionali, sono 
sempre obbligati a rispettare il primato del diritto dell’Unione europea e il dovere di leale 
cooperazione ex art. 4, par. 3, TFUE. Inoltre, l’art. 216 TFUE quando specifica la 
competenza dell’Unione a stipulare un accordo internazionale fa esplicito riferimento alla 
presenza di «uno o più paesi terzi»; nello stesso senso la Corte di giustizia, nell’elaborazione 
della dottrina AETS, mette in evidenza la presenza di Stati non membri dell’UE a tali tipi di 
accordo. Date tali premesse, si potrebbe sostenere che sia l’art. 216 TFUE sia il principio 
dedotto dalla sentenza AETS, si applicano soltanto agli accordi in cui siano parte gli Stati 
terzi e non a quelli tra Stati membri inter se374. Pertanto, gli Stati membri erano competenti 
a concludere l’Accordo TUB, sebbene esso abbia inciso su norme comuni. A sostegno di 
questa tesi potrebbe essere utile rilevare la ratio sottesa al problema della ripartizione delle 
competenze in tema di accordi internazionali: evitare che gli Stati membri assumano 
obblighi nei confronti di Stati terzi incompatibili con il diritto dell’Unione.  
Tuttavia, anche qualora questa tesi non fosse condivisibile (e dunque si affermasse la 
competenza dell’Unione nel concludere, insieme agli Stati membri, l’Accordo TUB, proprio 
perché questo incide sulla normativa contenuta nel regolamento Bruxelles I bis), si precisa 
che il nuovo regolamento n. 542/2014, alla cui adozione è subordinata l’entrata in vigore 
dell’Accordo, ha introdotto una specifica competenza del Tribunale unificato dei brevetti 
all’interno del regolamento europeo relativo alla giurisdizione. Quindi, un’eventuale 
incompetenza degli Stati membri a concludere l’Accordo è stata “sanata” attraverso un 
esplicito riferimento del TUB all’interno del regolamento Bruxelles I bis. 
Si nota inoltre come, all’interno del regolamento n. 1257/2012, vi sia un espresso 
richiamo all’accordo TUB. Il considerando 25 del regolamento n. 1257/2012 recita: «è 
essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause 
concernenti i brevetti europei con effetto unitario al fine di garantire il corretto 
funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del 
diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È pertanto di fondamentale 
                                                      
374 Dello stesso parere, S. Peers, The Constitutional Implications of the EU Patent, cit, p. 263. Si veda anche 
il parere del servizio giuridico del Consiglio, Progetto di accordo sulla competenza giurisdizionale 
dell’Unione europea in materia di brevetti – compatibilità del progetto di accordo con il parere 1/09, doc. 
15856/11, p. 11, nota 23.  
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importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo su un tribunale unificato 
dei brevetti conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali 
e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima».  
Sulla base di quanto detto nel citato considerando, c’è chi ha parlato di autorizzazione 
esplicita da parte delle istituzioni europee a concludere, o meglio ratificare, tale Accordo375. 
Seguendo questa lettura, gli Stati membri, sebbene abbiano concluso l’Accordo inter se e 
senza la partecipazione dell’Unione europea, lo hanno comunque fatto nell’interesse 
dell’Unione e su specifica autorizzazione del Consiglio376. Malgrado sia dubbio che il 
considerando in questione possa considerarsi come autorizzazione esplicita a concludere 
l’Accordo, è pacifico che un qualche tipo di autorizzazione a concludere l’Accordo, seppur 
in forma implicita, ci sia stata, vista anche la partecipazione delle istituzioni europee durante 
l’intera procedura. 
Non occorre infine dimenticare che l’UE è stata esclusa dalla conclusione 
dell’Accordo proprio allo scopo di istituire un organo giurisdizionale comune ai soli Stati 
membri contraenti, il quale abbia dei collegamenti con i sistemi giurisdizionali nazionali e, 
di conseguenza, con il sistema giudiziario dell’Unione.  
In conclusione, considerando anche l’assenza di un’apposita base giuridica nella 
creazione di un tribunale di questo tipo, cioè comune agli Stati membri parti all’Accordo377, 
e data la modifica al Bruxelles I bis introdotta con il regolamento n. 542/2014, il quale ha 
                                                      
375 A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, in «GRUR Int», fasc. 1, 2017, p. 
7.  
376 Cfr. A. Rosas, The Status in EU Law of International Agreement Concluded by EU Member States, in 
«Fordham International Law Journal», fasc. 5, 2011, p. 1331.  
377 Di diverso parere T. Mylly, A Constitutional Perspective, cit., pp. 96-98, il quale dubita che gli Stati 
membri possano concludere l’Accordo TUB senza un’espressa autorizzazione dell’UE, ex art. 2, par. 1, 
TFUE («Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, 
solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo 
autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione»). Infatti, 
l’Accordo TUB differisce da altri accordi tra soli Stati membri, come la Convenzione di Schengen o il 
Trattato di Prüm, stipulati in attesa di misure dell’UE o come il meccanismo europeo di stabilità (MSE), 
concluso per la mancanza di una base giuridica nei Trattati. Per l’istituzione del TUB è stato utilizzato uno 
strumento internazionale proprio per evitare la competenza della Corte di giustizia. Tuttavia, sebbene la 
ratio sottostante alla creazione di un tribunale istituita tramite un accordo internazionale fosse proprio 
quella di sottrarre alla Corte di giustizia competenze in materia di brevetti, è la stessa Corte che ha ripetuto 
che la soluzione evitata non si configurava come obbligatoria né come l’unica possibile. Contando quindi 
una competenza in capo agli Stati membri a concludere l’Accordo e considerato, come si vedrà nel 
prossimo paragrafo, la compatibilità dello stesso con il diritto UE, un’autorizzazione dell’UE a stipulare 
l’Accordo TUB non sarebbe stata necessaria. Contra anche J. Pagenberg, Unitary patent and Unified Court 
– What lies ahead?, in «Journal of Intellectual Property Law and Practise», fasc. 6, 2013, pp. 484-485; H. 
Ullrich, Le future système de protection des inventions par brevets dans l’Union européenne, cit., p. 66, 
secondo cui la presenza di disposizioni di diritto sostanziale all’interno dell’Accordo sarebbe in contrasto 
anche con l’art. 114 TFUE (il quale però sottende una competenza concorrente in materia di 
armonizzazione delle discipline nazionali). 
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evitato eventuali incompatibilità circa le scelte di competenza giurisdizionale in materia 
brevettuale, si può affermare la competenza degli Stati membri a concludere, inter se, 
l’Accordo TUB. 
6.2. Il ruolo della Corte di giustizia nell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti 
Pur affermando la competenza degli Stati membri a concludere un accordo 
internazionale relativo all’istituzione di una giurisdizione unificata in materia di brevetti, 
l’esclusione dell’Unione europea da tale Accordo ha inciso sul ruolo della Corte di giustizia 
nel nuovo sistema brevettuale.  
In primo luogo, l’immediata conseguenza della mancata partecipazione dell’UE è 
rappresentata dall’impossibilità di richiedere alla Corte un secondo parere circa la 
compatibilità dell’Accordo con i Trattati. La Corte di giustizia, infatti, può esercitare la 
funzione consultiva di cui all’art. 218, par. 11, TFUE378 solamente nel caso in cui l’UE sia 
parte contraente un accordo internazionale. Sebbene sia esclusa una pronuncia diretta sulla 
questione della compatibilità, la Corte potrebbe comunque esprimersi in merito a due 
ipotesi: durante un procedimento pregiudiziale che potrebbe essere sollevato sia dagli organi 
giurisdizionali nazionali, ex art. 267 TFUE, sia dallo stesso TUB, a norma dell’art. 21 
dell’Accordo, qualora sorga un problema di incompatibilità tra diritto UE e disposizioni 
dell’Accordo, oppure nell’improbabile ipotesi di un ricorso per infrazione (artt. 258 - 260 
TFUE) contro uno o tutti gli Stati membri contraenti l’Accordo per la violazione del diritto 
UE in relazione alla conclusione dello stesso.  
In secondo luogo, l’Accordo TUB, essendo formalmente un accordo internazionale, 
non è parte del diritto dell’Unione europea379, con conseguente impossibilità da parte della 
Corte di giustizia di interpretare le disposizioni ivi contenute.  
                                                      
378 Art. 218, par. 11, TFUE: «Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione 
possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i 
trattati. In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche 
dello stesso o revisione dei trattati». 
379 Malgrado l’Accordo TUB sia stato sottoscritto a seguito di una proposta della Commissione europea e 
in seno alle riunioni del Consiglio, non può comunque essere considerato come diritto dell’UE sui generis. 
Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, Parlamento c. 
Consiglio e Commissione (Emergency AID) nella quale la Corte di giustizia ha qualificato un atto adottato 
dai rappresentanti di tutti gli Stati membri in seno al Consiglio, non come atto del Consiglio, ma un atto 
adottato collettivamente dagli Stati membri, sostenendo che, in caso di competenza concorrente, gli Stati 
membri fossero liberi di agire all’interno del Consiglio o fuori di esso. In ogni caso, nei settori che non 
rientrano nelle competenze esclusive dell’Unione, gli Stati membri possono affidare alle istituzioni 
dell’Unione, al di fuori della cornice europea, ulteriori compiti, salvo il caso in cui le loro attribuzioni non 
vengano snaturate. Corte di giustizia, sentenza del 27 novembre 2012, causa C-370/12, Thomas Pringle c. 
Government of Ireland, Ireland, The Attorney General. Circa la natura degli accordi stipulati dagli Stati 
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Occorre sottolineare che una conclusione di questo tipo risulta essere perfettamente 
in linea con la volontà originaria degli Stati membri contraenti, i quali hanno appositamente 
trasferito le disposizioni di diritto sostanziale del brevetto europeo con effetto unitario dal 
regolamento all’Accordo, proprio con l’intento di evitare la competenza della Corte di 
giustizia ad interpretare tali disposizioni. 
A quest’ultimo proposito occorre però notare che le norme di diritto sostanziale 
contenute all’interno degli artt. 25-27 dell’Accordo riprendono gli standard imposti 
dall’Accordo TRIPs380. Quest’ultimo è parte dell’ordinamento europeo, con conseguente 
competenza della Corte a interpretarlo. Ciò significa che, sebbene la Corte di giustizia non 
sia competente ad interpretare le norme dell’Accordo TUB, può comunque influenzare la 
loro interpretazione sulla base di decisioni relative al TRIPs. Considerazioni simili rilevano 
in relazione alle norme dell’Accordo che ricalcano quanto predisposto dalla direttiva 
enforcement381. 
In conclusione, se l’obiettivo degli Stati membri era dunque quello di lasciare un ruolo 
marginale alla Corte di giustizia rispetto al sistema brevettuale, la mancata partecipazione 
dell’UE all’Accordo e il trasferimento delle disposizioni di diritto sostanziale dal 
regolamento a quest’ultimo, hanno limitato solo parzialmente il ruolo della Corte in tale 
materia. In realtà, la Corte avrà lo stesso ruolo e le stesse competenze che ha nell’attuale 
situazione, in cui sono i giudici nazionali a giudicare le controversie relative ai brevetti. Non 
gli vengono infatti attribuite nuove competenze, se non quelle di interpretare i due nuovi 
regolamenti relativi al brevetto europeo con effetto unitario che, però, sono scevri del diritto 
materiale382.  
La Corte di giustizia rimane comunque competente a interpretare ogni norma europea 
relativa ai brevetti, vincolando le decisioni del TUB alle sue pronunce383. D’altronde, lo 
stesso TUB, alla pari dei giudici nazionali, deve rispettare il primato del diritto UE, 
giurisprudenza della Corte compresa.  
                                                      
membri inter se si rimanda a R. Schütze, EC Law and International Agreement of the Member States – An 
Ambivalent Relationship?, in «The Cambridge Yearbook of European legal studies», vol. 9, 2007, pp. 387 
ss.  
380 V. Infra, cap. IV, par. 4.2. 
381 V. Infra, cap. IV, par. 4.1. 
382 Nello stesso senso, A. Hüttermann, K. Kupka, Zur Rolle des Europäischen Gerichtshofs beim zukünftigen 
Einheitspatentsystem, in «Mitteilungen der deutschen Patentanwälte», fasc. 1, 2015, p. 9. Si veda anche A. 
Dimopoulos, P. Vantsiouri, Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over 
patent law, in TILEC Discussion Paper, No. 2012-025, pp. 1 ss.  
383 In modo simile anche A. Dimopoulos, An Institutional Perspective II: The Role of the CJEU in the 
Unitary (EU) Patent System, in J. Pila, C. Wadlow, The Unitary EU Patent System, cit., p. 63. 
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6.3. La compatibilità dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti con l’acquis 
communautaire 
Considerata la competenza degli Stati membri a concludere l’Accordo e specificata la 
competenza della Corte di giustizia a riguardo, resta da analizzare se vi sia incompatibilità 
tra l’Accordo TUB e il diritto dell’Unione europea. Come sostenuto anche dalla Spagna nel 
ricorso per annullamento384, tale incompatibilità deriverebbe principalmente da un’assenza 
di garanzie concernenti l’autonomia dell’ordinamento giuridico europeo e il primato del 
diritto dell’Unione. Allo scopo di confutare questa osservazione, si potrebbe procedere 
analizzando separatamente la conformità con i principi dell’ordinamento europeo e la 
conformità con il diritto secondario.  
Il primo punto, considerate le osservazioni già precedentemente presentate, è 
facilmente argomentabile. Innanzitutto, seppur considerando l’Accordo un puro strumento 
di diritto internazionale, esso non istituisce un tribunale internazionale, bensì un tribunale 
comune agli Stati membri contraenti, considerabile quindi alla pari di un giudice nazionale. 
Esso rientra nel novero dei rimedi giurisdizionali, stabiliti dagli Stati membri, «necessari per 
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» 
(art. 19, par. 1, secondo periodo, TUE). Com’è già stato dimostrato, si tratta quindi di un 
tribunale che si trova all’interno dell’ordinamento europeo. Il rispetto del diritto dell’Unione 
europea dovrebbe derivare direttamente dalla natura del Tribunale, come organo 
giurisdizionale comune che si inserisce nell’ordinamento europeo, non solo dalle 
disposizioni dell’Accordo che ne impongono il primato. In ogni caso, le norme all’interno 
dell’Accordo TUB impongono che il primato del diritto dell’Unione europea venga 
rispettato. Si fa riferimento al già citato Capo IV dell’Accordo che prevede appunto 
l’applicazione e il rispetto del primato del diritto dell’UE da parte del TUB, la collaborazione 
con la Corte di giustizia con le stesse modalità previste dall’art. 267 TFUE e la responsabilità 
degli Stati membri contraenti in caso di violazione del diritto dell’Unione europea.  
Per quanto riguarda il diritto secondario, la questione di conformità potrebbe essere 
sollevata in relazione a diversi strumenti normativi. 
In primo luogo, l’Accordo incide sul regolamento Bruxelles I bis. Come già più volte 
affermato, a quest’ultimo sono stati aggiunti quattro articoli (art. 71 bis-quinquies) che hanno 
introdotto la nozione di giurisdizione comune e hanno disciplinato la sua competenza 
giurisdizionale ratione loci, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze. L’art. 31 
                                                      
384 Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio, cit.; v. Supra, par. 4.3. 
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dell’Accordo stabilisce infatti che «la competenza internazionale del tribunale è stabilita 
conformemente al regolamento (UE) 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)». Ciò significa che mentre la 
competenza interna, ratione materiae è regolata interamente dallo stesso Accordo, la 
competenza internazionale è disciplinata dal regolamento Bruxelles I bis, il quale riconosce 
espressamente la competenza del Tribunale385. Se, grazie alla modifica intervenuta con il 
regolamento n. 542/2014, non vi sono dubbi circa la compatibilità dell’Accordo con il 
regolamento Bruxelles I bis, sembra più complesso il coordinamento tra Accordo TUB e la 
Convenzione di Lugano, non essendo quest’ultima stata modificata.  
L’art. 67, par. 1, della Convenzione di Lugano non preclude, a differenza del 
regolamento europeo, la possibilità per gli Stati contraenti la convenzione di stipulare 
accordi in materie specifiche. Tuttavia, l’Accordo TUB, non contenendo propriamente 
norme di diritto internazionale privato sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento 
e sull’esecuzione delle sentenze, non può essere considerato come un accordo ai sensi di 
suddetto articolo. A norma dell’art. 31 dell’Accordo, nella determinazione della competenza 
ratione loci, il Tribunale applica anche la Convenzione di Lugano, nei casi in cui, in 
particolare, il convenuto sia residente in uno Stato contraente la Convenzione386. In ogni 
caso, l’art. 64, par. 1, della Convenzione, non pregiudica l’applicazione, da parte degli Stati 
membri, del regolamento Bruxelles I bis e successive modificazioni. Alla luce di queste 
osservazioni, si potrebbe dunque affermare che i giudici nazionali degli Stati contraenti la 
convenzione di Lugano, a cui non si applica il regolamento Bruxelles I bis, saranno 
competenti ai sensi dell’art. 22 (competenza esclusiva) e 23 (proroga di competenza) della 
Convenzione; il TUB sarà invece competente a giudicare tutti quei casi in cui un giudice 
nazionale di uno Stato membro partecipante l’Accordo sarebbe stato competente387. Anche 
in questo caso, quindi, non risulta alcuna incompatibilità con la Convenzione di Lugano388. 
                                                      
385 V. Infra, cap. IV, par. 2.  
386 Si fa riferimento sia agli Stati contraenti la convenzione di Lugano che non sono parte dell’Unione 
europea (Svizzera, Norvegia e Islanda) sia alla Danimarca, alla quale, pur essendo uno Stato membro UE, 
non è applicabile l’acquis in materia di giustizia civile.  
387 Cfr. P.A. De Miguel Asensio, The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels 
I (Recast), in C. Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, cit., p. 157. 
388 Il Comitato permanente, previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 2 alla Convenzione di Lugano 2007, 
nel meeting del 25 settembre del 2013 ha discusso circa una modifica della Convenzione in linea con le 
novità apportate dal regolamento europeo n. 542/2014 sul TUB. In tema, però, il comitato ha deciso «di 
attendere ulteriori accertamenti riguardo alla necessità di un adeguamento e di riesaminare la questione 
all’occorrenza». 
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007.html.  
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In secondo luogo, l’Accordo TUB riconosce espressamente, all’art. 5 dello stesso389, 
l’applicabilità del regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali390 
e del regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali391, non 
comportando alcun problema di compatibilità. 
In terzo luogo, anche per quanto concerne il regolamento relativo alla cooperazione 
fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia 
civile o commerciale392 e il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione negli 
Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale393, si 
presume la piena applicabilità e la conformità dell’Accordo con gli stessi.  
Infine, l’ultima nota riguarda la direttiva enforcement, la quale predispone dei requisiti 
minimi sul rispetto dei diritti della proprietà intellettuale. Le disposizioni contenute nella 
direttiva, implementate nel diritto nazionale degli Stati membri, sono riflesse nell’Accordo 
TUB, non creando dunque problemi di incompatibilità tra Accordo e normativa europea. 
Considerate le osservazioni effettuate, si può dunque concludere che l’Accordo TUB 
è conforme con il diritto dell’Unione europea. 
7. Gli ostacoli all’entrata in vigore del pacchetto brevetti 
Le considerazioni svolte finora, in particolare quelle relative alla natura del Tribunale 
unificato e alla sua compatibilità con l’ordinamento UE, si riferiscono a uno scenario in cui 
                                                      
389 Art. 5 dell’Accordo TUB: «La responsabilità contrattuale del tribunale è disciplinata dal diritto 
applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), ove 
applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell’organo giurisdizionale 
adito. 2. La responsabilità extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo 
personale nell’esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e 
commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007, (Roma II), è disciplinata dal diritto dello Stato 
membro contraente nel quale si è verificato il danno. La presente disposizione fa salva l’applicazione 
dell’articolo 22. 3. L’organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del 
paragrafo 2 è quello dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno». 
390 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali. 
391 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 luglio 2007, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali. 
392 Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le 
autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o 
commerciale. 
393 Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo 
alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia 
civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 
1348/2000 del Consiglio. 
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tutti gli Stati contraenti l’Accordo TUB sono contemporaneamente anche Stati membri 
dell’Unione europea. 
In questa prospettiva, con le ratifiche del Regno Unito e della Germania, sommate a 
quelle dei quindici Stati membri che hanno già ratificato l’Accordo, il percorso intrapreso 
quarant’anni fa, finalizzato alla creazione di un brevetto “unitario” e di una giurisdizione 
unificata, avrebbe trovato la sua conclusione. A seguito delle ultime due ratifiche vincolanti, 
infatti, l’Accordo TUB sarebbe entrato in vigore e, conseguentemente, i regolamenti europei 
sul brevetto europeo con effetto unitario avrebbero trovato applicazione nel territorio dei 
diciassette Stati membri in questione. La tanto attesa entrata in vigore del “pacchetto 
brevetti” è però ostacolata non solo dalla decisione del Regno Unito di recedere dall’Unione 
europea, che comporterà una serie di problematiche relative alla partecipazione dello Stato 
al nuovo “pacchetto brevetti”, ma anche dalla comunicazione, del 3 aprile 2017, della 
Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca) al Bundespräsident (presidente della 
Repubblica tedesco), tesa a bloccare la ratifica dell’Accordo fino alla decisione della Corte 
in merito a un ricorso avente ad oggetto l’Accordo stesso394.  
Senza la ratifica di Regno Unito e Germania, l’Accordo non potrà mai entrare in 
vigore. Se la questione inglese, di notevole complessità in riferimento all’intero sistema di 
tutela brevettuale UE, sarà trattata approfonditamente di seguito, merita ora analizzare 
brevemente la situazione tedesca. Le notizie note al pubblico fanno riferimento a un ricorso 
alla Corte costituzionale tedesca promosso da un soggetto privato (2 BvR 739/17) che la 
stessa Corte ha considerato non manifestamente infondato (“nicht von vorneherein 
aussichtslos”). Il privato avrebbe lamentato la violazione del principio di democrazia 
(Anspruch auf Demokratie), elaborato dalla Corte costituzionale tedesca sulla base dell’art. 
38, par. 1, della Grundgesetz395 (Costituzione tedesca). Più in particolare, è stata contestata 
la violazione del requisito di maggioranza qualificata derivante dall’art. 23, par. 1396, in 
                                                      
394 Cfr. http://ipkitten.blogspot.it/2017/06/breaking-german-constitutional-court.html.  
395 Art. 38, par. 2, Grundgesetz: «Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen». 
396 Art. 23, par. 1, Grundgesetz: «Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik 
Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, 
sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen 
diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann 
hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der 
Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare 
Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche 
Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3». 
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combinato disposto con l’art. 79, par. 2, della Grundgesetz397, dal momento che la legge di 
ratifica dell’Accordo TUB è stata approvata dal Bundestag (Parlamento federale tedesco), 
pur in assenza del quorum previsto dalla Costituzione (maggioranza di due terzi dei 
membri). È stato, in secondo luogo, contestato il deficit democratico e la violazione dei 
principi dello Stato di diritto in relazione alla competenza legislativa degli organi del 
Tribunale, probabilmente in riferimento alla struttura del comitato amministrativo del TUB, 
vista la similarità con il Comitato amministrativo dell’UEB, su cui pendono quattro 
procedimenti sempre presso la Corte costituzionale398. Nel ricorso ci si è inoltre appellati al 
fatto che i giudici del Tribunale unificato non siano indipendenti né godano di legittimità 
democratica. Infine, è stata contestata la violazione del principio di apertura verso la 
legislazione europea per presunta incompatibilità dell’Accordo TUB con il diritto 
dell’Unione (forse in relazione alla Brexit?)399. Dal momento che gli atti non sono ancora 
pubblici, in attesa della sentenza della Corte costituzionale, non si possono che formulare 
speculazioni a proposito. Magari la Corte costituzionale tedesca, in relazione all’ultima 
questione concernente la compatibilità tra Accordo TUB e diritto dell’Unione europea, 
potrebbe proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In questa prospettiva, 
sarebbe auspicabile una pronuncia di quest’ultima, soprattutto nell’eventualità in cui la 
questione riguardi la conformità dell’Accordo TUB con il diritto europeo in seguito alla 
“Brexit”. Come già affermato in precedenza, infatti, vista l’impossibilità di richiedere un 
parere ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE, se la Corte di giustizia non si è potuta esprimere 
sulla questione nel ricorso in annullamento presentato dalla Spagna contro il regolamento 
n. 1257/2012, potrebbe senz’altro pronunciarsi in seno di una decisione pregiudiziale.  
                                                      
397 Art. 79, par. 2, Grundgesetz: «Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates». 
398 Cfr. S. Broß, Die Patenterteilungspraxis nach dem EPÜ – Erosion des Rechtsstaates?, in «GRUR Int», 
fasc. 8-9, 2017, pp. 670-673, secondo cui all’interno del comitato amministrativo dell’UEB non è presente 
una discussione parlamentare come, invece, statuito più volte dalla giurisprudenza della Corte 
costituzionale tedesca.  
399 «Der Beschwerdeführer macht inhaltlich im Wesentlichen die Verletzung der Grenzen für eine 
Übertragung von Hoheitsrechten geltend, die durch den Anspruch auf Demokratie (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 
GG) gezogenen werden. Vornehmlich werden die nachfolgend genannten Verstöße behauptet: - Verstoß 
gegen das Erfordernis qualifizierter Mehrheit aus Art. 23 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 2 
GG; - Demokratische und rechtsstaatliche Defizite hinsichtlich der Rechtsetzungsbefugnisse der Organe 
des EPG; - Mangelnde Unabhängigkeit und demokratische Legitimation der Richter des EPG; - Verstoß 
gegen den Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit aufgrund behaupteter Unvereinbarkeit des 
Übereinkommens mit dem Unionsrecht. Das Verfahren ist in Bearbeitung; ein konkreter 
Entscheidungstermin ist derzeit nicht absehbar». http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/08/16/upc-
finally-some-news-from-the-german-federal-constitutional-court/.  
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7.1. Gli effetti della “Brexit” sulla partecipazione del Regno Unito al brevetto europeo con 
effetto unitario  
La questione più problematica in relazione all’entrata in vigore del nuovo sistema di 
tutela brevettuale UE riguarda la futura uscita del Regno Unito dall’Unione europea.  
Si tratta del primo caso in cui uno Stato membro attiva la procedura di recesso prevista 
dall’art. 50 TUE400. Ai sensi di detto articolo, ogni Stato membro, secondo le proprie norme 
costituzionali, può recedere dall’Unione seguendo il procedimento ivi descritto. La 
procedura viene attivata attraverso la notifica dello Stato che intende recedere al Consiglio 
europeo. Nel caso di specie, la notifica del Regno Unito è stata inviata al presidente del 
Consiglio europeo il 29 marzo 2017. Una volta notificata la volontà di recedere dall’UE, si 
aprono i negoziati tra lo Stato uscente e l’Unione europea. Senza procedere all’analisi 
dettagliata della disciplina del recesso401, basti evidenziare che i negoziati devono 
concludersi entro un periodo di due anni a partire dal momento in cui è stata attivata la 
procedura ex art. 50 TUE. Se alla scadenza del termine non è stato raggiunto un accordo, i 
trattati cessano comunque di applicarsi allo Stato membro che recede. 
Partendo ora dall’analisi degli effetti della “Brexit” sulla disciplina del nuovo brevetto 
con effetto unitario, è dunque evidente che, ai sensi dell’art. 50, par. 3, TUE e salvo 
diversamente disposto nell’accordo di recesso, i due regolamenti europei, il regolamento n. 
                                                      
400 Art. 50 TUE. «Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di 
recedere dall’Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio 
europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con 
tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future 
relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere 
applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in 
mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, 
d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei 
paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che 
recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo 
riguardano. Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, 
paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto 
dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49». 
401 In tema di recesso dall’UE si può trovare ampia letteratura. Si rimanda, ad esempio, a L. Daniele, Brevi 
note sull’accordo di recesso dall’Unione europea ai sensi dell’art. 50 TUE, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. 
Ingravallo, E. Nalin, R. Virzo (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, Cacucci editore, 2017, pp. 725 ss.; 
B. Nascimbene, Il dopo Brexit. Molte incognite, poche certezze, in «Eurojust.it», 1° luglio 2016; B. Caravita, 
Editoriale, Brexit: keep calm and apply the European constitution, in «Federalismi.it», n. 13, 2016; M.E. 
Bartoloni, La disciplina del recesso dall’Unione europea: una tensione mai sopita tra spinte costituzionaliste 
e resistenze internazionaliste, in «Rivista.aic.», n. 2, 2016; F. Savastano, Prime osservazioni sul diritto di 
recedere dall’Unione europea, in «Federalismi.it», 25 novembre 2015; P. Nicolaides, Withdrawal from the 
European Union: A Typology of Effects, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 2013, 
p. 209. 
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1257/2012 e il regolamento n. 1260/2012, non possono applicarsi direttamente allo Stato 
uscente. Ciò significa che gli effetti unitari attribuiti dalla normativa UE al brevetto europeo 
non paiono destinati al territorio del Regno Unito.  
Tuttavia, considerato l’interesse da parte degli operatori economici britannici a restare 
all’interno del “pacchetto brevetti”402, si è a lungo discusso a lungo circa la possibilità di 
consentire l’accesso del Regno Unito al sistema del brevetto europeo con effetto unitario 
attraverso un accordo internazionale tra tale Stato e l’Unione europea. La partecipazione 
dell’Unione europea alla conclusione di un eventuale accordo è necessaria, in quanto, pur 
rientrando tra le materie di competenza concorrente, l’Unione europea ha esercitato la sua 
competenza legislativa, adottando i due regolamenti europei n. 1257/2012 e n. 1260/2012. 
Suddetto eventuale accordo potrebbe essere ricompreso, ad esempio, proprio nell’accordo 
di recesso del Regno Unito.  
Sebbene tale scelta sia formalmente possibile, l’estensione della disciplina europea sul 
brevetto con effetto unitario potrebbe far sorgere diversi problemi.  
In primo luogo, l’applicazione dei regolamenti europei è vincolata alla ratifica dello 
Stato “membro” contraente l’Accordo TUB. Ciò significa che la possibilità per il Regno 
Unito di rimanere all’interno dell’Accordo TUB è condizione necessaria affinché la 
disciplina sul brevetto con effetto unitario possa essere estesa anche a questo Stato. Sebbene, 
come si vedrà in seguito, la possibilità di partecipare all’Accordo TUB sia tutt’altro che 
pacifica, per analizzare le ulteriori problematiche, si presuppone che il Regno Unito ratifichi 
l’Accordo TUB prima della data di recesso dall’Unione europea. 
In secondo luogo, un eventuale accordo tra UE e Regno Unito finalizzato 
all’estensione della disciplina sul brevetto europeo con effetto unitario, seppur 
riproducendo fedelmente le disposizioni previste nei regolamenti n. 1257/2012 e n. 
1260/2012, includendo quindi anche il principio di esaurimento dei diritti, non altrimenti 
applicabile nel Regno Unito, potrebbe non essere compatibile con il diritto europeo.  
Come si vedrà nel prossimo capitolo, il regolamento n. 1257/2012 contiene ampi rinvii 
al diritto nazionale degli Stati membri. In particolare, gli artt. 5 e 7 del regolamento citato, 
infatti, in materia di atti verso cui il brevetto europeo con effetto unitario fornisce tutela (art. 
5), di limitazioni applicabili (art. 5) e di brevetto come oggetto di proprietà (art. 7), non 
contengono una disciplina sostanziale, ma rimandano all’applicazione della normativa dello 
                                                      
402 Si veda, ad esempio, la lettera inviata dalla British Chamber of Commerce al Ministro del commercio e 
dell’industria britannico, reperibile al sito internet: 
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7656.  
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Stato membro in cui il richiedente il brevetto ha la residenza o la sede principale delle 
attività. È incontestabile che, da un lato, il rinvio operato dall’art. 5 regolamento n. 
1257/2012 sia un rinvio indiretto alle disposizioni dell’Accordo trasposte nella normativa 
nazionale e che, dall’altro, per quanto riguarda le questioni sul brevetto come oggetto di 
proprietà, l’art. 7 rinvii a discipline nazionali che sono tutt’altro che armonizzate403. 
Nonostante ciò, si pone comunque il problema che al brevetto con effetto unitario del 
residente nel Regno Unito si dovrebbe applicare, relativamente alle questioni citate, la 
normativa inglese, cioè una disciplina nazionale non più soggetta al primato del diritto 
dell’Unione europea.  
È vero che l’unico giudice competente a conoscere la maggior parte delle controversie 
relative al brevetto europeo con effetto unitario sarà il Tribunale unificato, vincolato al 
primato del diritto dell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 dell’Accordo. Tuttavia, ai sensi 
dell’art. 32, par. 2, dello stesso, i giudici nazionali manterranno una competenza a conoscere 
le azioni che non sono di competenza esclusiva del Tribunale404. Pertanto, il giudice 
britannico, nelle materie di sua competenza, potrà sì applicare le disposizioni del 
regolamento n. 1257/2012 trasposte nell’eventuale accordo, ma senza obbligo di rispettare 
il primato del diritto dell’Unione né di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia né di proporre un rinvio pregiudiziale alla stessa. 
A questo proposito si potrebbe citare il parere 1/91405, relativo alla compatibilità 
dell’Accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo (SEE). In particolare, con 
riferimento alla competenza della Corte SEE di interpretare il relativo Accordo, la Corte di 
giustizia aveva sostenuto che «l’omogeneità delle regole giuridiche nell'insieme dello Spazio 
economico europeo non è garantita dall’identità di contenuto o dall’identico tenore letterale 
delle disposizioni di diritto comunitario, da una parte, e delle corrispondenti norme 
dell’accordo, dall’altra». Ciò che qui rileva, in particolare, è l’osservazione della Corte di 
giustizia secondo cui tale omogeneità «non risulta garantita nemmeno dal meccanismo di 
interpretazione previsto dall’accordo, secondo il quale le norme dell’accordo stesso devono 
essere interpretate in conformità alla giurisprudenza elaborata [antecedentemente alla data 
                                                      
403 In questo senso, A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, cit., p. 10. 
404 Art. 32, par. 2, Accordo TUB: «Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti 
rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari 
che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale». In tema v. Infra, cap. IV, par. 3.1.  
405 Corte di giustizia, parere 1/91 del 14 dicembre 1991. 
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di sottoscrizione dell’accordo] dalla Corte di giustizia con riferimento alle corrispondenti 
disposizioni del diritto comunitario»406. 
Considerata la posizione della Corte espressa nel parere appena menzionato, ne deriva 
che, nel caso in esame, la sola identicità delle disposizioni relative al brevetto europeo con 
effetto unitario che sono contenute, in particolare, nel regolamento n. 1257/2012 e 
nell’eventuale accordo UE-Regno Unito non può garantire un’uniformità di portata del 
diritto derivante dal brevetto con effetto unitario e delle sue limitazioni, così come previsto 
espressamente dagli artt. 3, par. 2407, e 5, par. 2408, di detto regolamento europeo.  
I giudici britannici potranno infatti interpretare liberamente le disposizioni di tale 
eventuale accordo, senza dover sottostare al primato del diritto UE, con la conseguenza che 
le decisioni britanniche relative al brevetto europeo con effetto unitario potrebbero differire 
da quelle di un qualsiasi altro giudice nazionale di uno Stato membro partecipante al nuovo 
sistema di tutela brevettuale409.  
A tale criticità si potrebbe porre rimedio predisponendo, all’interno dell’eventuale 
accordo, un obbligo in capo al Regno Unito a conformarsi alle decisioni della Corte di 
giustizia relative al brevetto europeo con effetto unitario. Tuttavia, ciò rappresenterebbe 
solamente un rimedio parziale.  
La disciplina europea in materia brevettuale non si limita ai due regolamenti 
d’attuazione della cooperazione rafforzata; basti pensare alla direttiva biotech o alla direttiva 
enforcement. Per quanto riguarda quest’ultima, ad esempio, ci si potrebbe domandare se le 
sole norme contenute nell’Accordo TUB possano essere sufficienti per garantire 
“l’enforcement” del brevetto con effetto unitario nel Regno Unito. Inoltre, in un giudizio che 
                                                      
406 V. R. Gordon, T. Pascoe, Re The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified 
Patent Court Agreement, Brick Court Chambers, 12 settembre 2016, pp. 16-17; M. Parish, International 
Courts and the European Legal Order, in «European Journal of International Law», fasc. 1, 2012, p. 145.  
407 Art. 3, par. 2, regolamento n. 1257/2012: «Un brevetto europeo con effetto unitario possiede carattere 
unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. 
Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri 
partecipanti. Esso può essere concesso in licenza in relazione all’intero territorio degli Stati membri 
partecipanti o ad una parte di esso».  
408 Art. 5, par. 2, regolamento n. 1257/2012: «La portata di tale diritto [di impedire a qualsiasi terzo di 
commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela] e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli 
Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario».  
409 Secondo Tilmann, anche i giudici inglesi potrebbero essere obbligati a rispettare il diritto dell’Unione 
europea e ricorrere al rinvio pregiudiziale in caso di dubbi interpretativi sulla base dell’art. 21 dell’Accordo. 
Questa soluzione non è condivisibile semplicemente in virtù del principio di autonomia dell’ordinamento 
europeo, il quale è teso a proteggere non solo la giurisdizione della Corte di giustizia ma anche il ruolo dei 
giudici nazionali come giudici europei. Al contrario, i giudici inglesi non saranno più giudici interni 
all’ordinamento europeo e non potranno proporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. W. 
Tilmann, The future of the UPC after Brexit, cit. 
 119 
riguardi anche solo incidentalmente il brevetto europeo con effetto unitario o che sia relativo 
ad aspetti del brevetto come oggetto di proprietà (eccetto le licenze e il diritto di preuso, di 
competenza esclusiva del TUB), potrebbero sorgere questioni relative alla tutela dei diritti 
fondamentali o alla disciplina sulla concorrenza. In questo caso, in capo al giudice nazionale 
britannico non può esserci un obbligo di applicare la normativa europea o di conformarsi 
alla giurisprudenza della Corte di giustizia, con conseguente mancanza di unitarietà degli 
effetti del brevetto.  
È vero che, come si analizzerà in seguito, il problema alla base concerne l’assenza di 
una vera e propria disciplina sostanziale relativa al brevetto con effetto unitario all’interno 
del regolamento n. 1257/2012, tuttavia anche in presenza di una corposa regolamentazione, 
si sarebbero comunque posti diverse problematiche legate a possibili divergenze 
interpretative delle varie questioni.  
Sebbene auspicato da molti operatori del settore e da diversi autori410, un eventuale 
accordo tra UE e Regno Unito, che estenda la disciplina sul brevetto con effetto unitario allo 
Stato uscente, non pare in sostanza compatibile con i principi dell’ordinamento dell’Unione. 
In ogni caso, la conformità di questo eventuale accordo con il diritto dell’Unione europea 
dovrebbe probabilmente passare per un accertamento da parte della Corte di giustizia come 
previsto dall’art. 218, par. 11, TFUE. 
7.2. Gli effetti della “Brexit” sulla partecipazione del Regno Unito all’Accordo sul Tribunale 
unificato dei brevetti 
Molto più complessa è la questione relativa alla partecipazione del Regno Unito 
all’Accordo TUB, dopo che questo sia uscito dall’Unione europea. Se i regolamenti europei 
sul brevetto con effetto unitario, salvo diversamente disposto da un accordo tra UE e Regno 
Unito, non si applicheranno più allo Stato uscente a norma dell’art 50, par. 3, TUE, la 
situazione che si pone in riferimento all’Accordo TUB è a prima vista diversa. L’Accordo 
TUB è infatti un accordo internazionale, stipulato fuori dalla cornice del diritto dell’Unione 
europea. Pertanto, in caso di ratifica da parte del Regno Unito, la successiva uscita 
dall’Unione non dovrebbe avere effetti diretti sulla partecipazione di tale Stato all’Accordo 
TUB. 
                                                      
410 Si cita nuovamente, in particolare, A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, 
cit.; W. Tilmann, The future of the UPC after Brexit, cit. 
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Tuttavia, l’art. 84, par. 1 e 4, Accordo TUB411 stabilisce che questo è aperto alla firma 
e all’adesione di qualsiasi Stato membro. Ai sensi dell’art. 2, lett. b, dell’Accordo TUB per 
Stato membro si intende ovviamente uno Stato membro dell’Unione europea.  
Conformemente a quanto disposto dal parere 1/09, è dunque lo stesso Accordo che 
esclude la possibilità per Stati terzi di parteciparvi. Ciò risulta essere perfettamente in linea 
con l’intenzione originaria degli Stati membri contraenti di istituire un tribunale comune, 
collocato all’interno dell’ordinamento giuridico UE, che, alla stregua di un qualsiasi giudice 
nazionale di uno Stato membro, trova la sua base giuridica nell’art. 19 TUE. Il TUB, infatti, 
come tribunale comune a Stati membri, può essere considerato alla pari di un tribunale 
nazionale, garante, ex art. 19 TUE, della corretta applicazione del diritto dell’Unione 
europea412.  
Date tali premesse, sarebbe difficile sostenere che un “futuro Stato terzo” possa 
partecipare ad un accordo che istituisce un tribunale di questo tipo.  
Per far sì che il Regno Unito possa dunque parteciparvi una volta intervenuta la Brexit 
occorrerebbe procedere ad una modifica dell’accordo, finalizzata a rendere lo stesso aperto 
anche all’adesione di Stati terzi. Si tratterebbe di eliminare ogni riferimento alla dicitura 
“Stato membro contraente”, sostituendola con “Stato contraente”, adeguare le disposizioni 
relative alla responsabilità solidale degli Stati contraenti in caso di violazione del diritto 
dell’Unione europea da parte del Tribunale unificato, dal momento che il Regno Unito non 
potrà più subire una procedura di infrazione e estendere il principio di esaurimento del 
diritto, ex art. 29 Accordo TUB413, anche agli Stati terzi. 
Oltre alle necessarie modifiche all’Accordo TUB, ulteriori condizioni dovrebbero 
essere soddisfatte. In particolare, poiché ai sensi dell’art. 33 dell’Accordo la competenza 
“internazionale” del Tribunale è stabilita dal regolamento Bruxelles I bis e, ove applicabile, 
dalla Convenzione di Lugano, dal momento che il citato regolamento non sarà più 
applicabile al Regno Unito, occorrerebbe che tale Stato partecipasse alla Convenzione di 
Lugano414. 
                                                      
411 Art. 84, par. 1, Accordo TUB: «Il presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 
febbraio 2013» e art. 84, par. 4, Accordo TUB: «Il presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato 
membro il 19 febbraio 2013» e «Il presente accordo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato membro. Gli 
strumenti di adesione sono depositati presso il depositario». 
412 V. Supra, par. 5.  
413 Art. 29 Accordo TUB: «I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad 
un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell’Unione 
dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi 
all’ulteriore commercializzazione del prodotto». 
414 T. Jaeger, Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit, cit., p. 267. 
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Secondo parte della dottrina415, se fossero apportati questi emendamenti, la 
partecipazione del Regno Unito al nuovo sistema giurisdizionale in materia di brevetti 
potrebbe considerarsi conforme all’ordinamento dell’Unione europea. A sostegno di questa 
tesi sono stati addotti principalmente due argomenti. Da un lato, il Regno Unito, una volta 
ratificato l’Accordo, accetterebbe il primato del diritto dell’Unione europea imposto dallo 
stesso. Di conseguenza, mentre gli Stati membri dell’UE sono vincolati al rispetto del diritto 
europeo sulla base dei Trattati istitutivi dell’UE, il Regno Unito ne sarebbe vincolato in virtù 
del diritto internazionale. Dall’altro lato, il Tribunale non perderebbe la sua qualificazione 
di tribunale comune, sebbene non sia più comune ai soli Stati membri416. Il mantenimento 
di tale qualifica gli permetterebbe non solo di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia, ma anche di mantenere la sede di Londra417 (una delle tre sedi principali del TUB 
insieme a Monaco e Parigi) come sede distaccata alla sede centrale.  
Tuttavia, questi argomenti non sembrano convincenti. Il punto di partenza è senza 
dubbio il parere 1/09 che, seppur non escluda esplicitamente la partecipazione di Stati terzi 
all’Accordo, rigetta totalmente l’ipotesi di un tribunale internazionale che privi gli organi 
giurisdizionali nazionali «del loro compito di dare attuazione al diritto dell’Unione, in 
qualità di giudici di “diritto ordinario” dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e, pertanto, 
della facoltà prevista dall’art. 267 TFUE, per non dire, eventualmente, dell’obbligo di 
effettuare un rinvio pregiudiziale nella materia in questione»418. In altri termini, la Corte di 
giustizia stabilisce che un tribunale internazionale non può sottrarre competenze ai giudici 
nazionali, garanti, insieme alla Corte di giustizia stessa, del diritto dell’Unione europea, ex 
art. 19 TUE. A tal proposito, nel parere 1/09 non sono indicate le modalità di istituzione di 
una giurisdizione unificata in materia di brevetti; per questo motivo nulla viene detto 
                                                      
415 A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, cit., pp. 8-10; W. Tilmann, 125 
Jahre GRUR – Patentrecht, in «GRUR», fasc. 12, 2016, p. 754; V. R. Gordon, T. Pascoe, Re The Effect of 
“Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement, cit., pp. 16-35. Cfr. 
anche la dichiarazione del presidente dell’UEB, B. Battisteli, secondo cui «In the best case scenario, the 
UK could go ahead as soon as possible with the ratification of the UPC Agreement. This would allow the 
UK afterwards, in its EU exit negotiations, to obtain its continuous participation both in the Unified Patent 
Court and the Unitary Patent. With the UK having brought the system into operation by ratification and 
having participated in the system from the beginning, it is possible that Member States may allow the 
continued participation of the UK, even after the ‘Brexit’ takes effect». http://blog.epo.org/unitary-patent-
2/future-unitary-patent-package/. 
416 Tilmann, ad esempio, giustificando il mantenimento della natura comune del TUB, differenzia lo status 
di Stato terzo e Stato divenuto terzo a seguito dell’uscita dall’Unione europea. W. Tilmann, The future of 
the UPC after Brexit, cit., p. 754. 
417 V. Infra, cap. IV, par. 1.1. Si potrebbe specificare che mentre per quanto riguarda le sedi distaccate, 
l’Accordo impone che esse siano collocate nel territorio degli Stati membri partecipanti, nulla si dice a 
proposito delle sedi centrali.  
418 Parere 1/09, cit., par. 80. 
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esplicitamente circa la partecipazione o meno di Stati terzi a un eventuale nuovo accordo, 
ma è semplicemente imposto il pieno rispetto dei principi fondanti l’ordinamento giuridico 
UE419. L’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il primato del diritto UE e la 
collaborazione con la Corte di giustizia nell’interpretazione del diritto europeo, attraverso il 
rinvio pregiudiziale, possono essere garantiti solamente in presenza di un giudice che si trovi 
all’interno dell’ordinamento giuridico UE420.  
Alla luce di quanto esposto, il TUB appare rientrare perfettamente nei criteri dettati 
dal parere 1/09 e garantire il pieno rispetto dei principi dell’Unione. Ciò non tanto perché 
all’interno dell’Accordo vi siano disposizioni che impongono il rispetto di tali principi, 
quanto in virtù della sua natura di Tribunale comune agli Stati membri e del suo conseguente 
inquadramento all’interno dell’ordinamento UE421. In questa prospettiva, le argomentazioni 
precedentemente esposte a supporto della partecipazione del Regno Unito all’Accordo TUB 
sono senz’altro confutabili.  
In primo luogo, il fatto che il Regno Unito sarà vincolato al primato del diritto UE 
attraverso la ratifica dell’Accordo non rappresenta una garanzia effettiva del pieno rispetto 
di questo principio. Innanzitutto, l’art. 21 dell’Accordo obbliga al rispetto del primato del 
diritto UE il solo TUB, non anche i giudici nazionali. Ciò significa che, sia nei casi di 
competenza non esclusiva del Tribunale unificato, sia nei casi in cui, nel periodo transitorio 
previsto all’art. 83 dell’Accordo422, relativamente a controversie riguardanti il solo brevetto 
europeo, l’operatore economico scelga di adire il giudice nazionale, possono essere 
competenti i giudici nazionali britannici, non vincolati dal diritto dell’Unione europea. 
Inoltre, il “futuro Stato terzo”, pur partecipando al TUB e, di conseguenza, applicando il 
diritto UE, non potrà mai essere responsabile delle violazioni del diritto dell’Unione 
commesse dal Tribunale, proprio perché non più vincolato dai Trattati istitutivi. L’art. 23 
dell’Accordo sarebbe dunque inapplicabile. Si tratterebbe di un’eccezione che potrebbe 
essere vista in totale contrasto con il citato parere 1/09423. Occorre infine ricordare che anche 
il precedente progetto di Accordo sottoposto al parere della Corte di giustizia prevedeva il 
rispetto del diritto dell’Unione europea (art. 14a, par. 1, del progetto di Accordo), l’obbligo 
                                                      
419 I. Ottaviano, Osservazioni sull’incidenza della Brexit nella materia della tutela brevettuale unitaria 
dell’Unione europea: possibili scenari in ordine alla ratifica del Regno Unito dell’accordo istitutivo del 
Tribunale unificato dei brevetti, in «Federalismi.it», n. 15, 2017, p. 8. 
420 Ibidem. Si veda anche H. Dunlop, What Now for the Unified Patents Court Following the Brexit 
Referendum?, in «EIPR», fasc. 10, 2016, p. 596 che sostiene che l’eliminazione del primato del diritto 
modificherebbe la natura dell’Accordo TUB.  
421 V. Supra, par. 5.2. 
422 V. Infra, cap. IV, par. 6. 
423 Cfr. parere 1/09, cit., par. 88-89. 
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di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 48 del progetto di Accordo) e l’obbligo per 
gli Stati terzi all’UE di adeguarsi alla disciplina europea in materia brevettuale (art. 14a, par. 
3, del progetto di Accordo). Ciò nonostante, tali strumenti di garanzia in favore 
dell’ordinamento UE non hanno influito positivamente sulla compatibilità del progetto di 
Accordo con il diritto dell’Unione.  
In secondo luogo, in relazione alla qualificazione del Tribunale unificato come 
tribunale comune, un emendamento all’Accordo che permetta la partecipazione del Regno 
Unito finisce inevitabilmente per incidere sulla natura del Tribunale. Il Tribunale unificato 
non sarebbe infatti integrato nei sistemi giurisdizionali degli Stati membri, dal momento che 
vi parteciperebbe anche uno Stato terzo. Di conseguenza, esso non solo non potrebbe 
rivolgersi alla Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale, ma non garantirebbe la 
corretta applicazione del diritto dell’Unione europea. Con la partecipazione del Regno 
Unito, il TUB cesserebbe di essere un tribunale comune agli Stati membri, così come 
indicato dalla Corte di giustizia424, snaturando le competenze attribuite dai trattati sia 
all’Unione che agli Stati membri stessi. Alla luce di tutte queste considerazioni, si può quindi 
affermare che il Regno Unito non può restare nell’Accordo senza che i restanti Stati membri 
non violino il diritto dell’Unione. 
Chiarito dunque che l’eventuale partecipazione del Regno Unito all’Accordo TUB 
appare incompatibile con l’ordinamento dell’Unione europea, occorre verificare i rimedi 
adottabili. Per analizzare dunque gli effetti della Brexit sul futuro del TUB occorre 
distinguere due casi: una prima ipotesi in cui il Regno Unito ratifichi l’Accordo prima 
dell’uscita ufficiale dall’Unione europea425 e una seconda ipotesi inversa, in cui il Regno 
Unito receda dall’Unione senza aver precedentemente ratificato l’Accordo TUB.  
Nella prima ipotesi, considerando che il ricorso alla Corte costituzionale tedesca 
venga rigettato e che la Germania ratifichi anch’essa l’Accordo, questo entra in vigore426. Il 
recesso del Regno Unito dall’Unione europea non comporterebbe un’automatica uscita 
                                                      
424 Cfr. parere 1/09, cit., par. 82: «Va sottolineato che la posizione del TB delineata dal progetto di accordo 
sarebbe diversa da quella della Corte di giustizia del Benelux, oggetto della sentenza 4 novembre 1997, 
causa C-337/95, Parfums Christian Dior, punti 21-23. Infatti, dato che quest’ultima costituisce un organo 
giurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema giurisdizionale 
dell’Unione, le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme 
dell’Unione». 
425 Il 28 novembre 2016 il ministro britannico per la proprietà intellettuale ha dichiarato di voler proseguire 
con la ratifica dell’Accordo TUB, in modo da rendere il TUB operativo il prima possibile. 
https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement.  
426 Oltre alla ratifica dell’Accordo TUB è necessario che il protocollo sull’applicazione provvisoria sia stato 
firmato o sia soggetto a ratifica, ad accettazione o a dichiarazione seguita dalla ratifica o accettazione o 
approvazione di tredici Stati, tra cui Francia, Germania e Regno Unito.  
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anche dall’Accordo. L’art. 50 TUE, infatti, non si applica agli accordi internazionali tra i soli 
Stati membri. Tuttavia, sebbene l’Accordo TUB sia un accordo internazionale, si pone in 
stretta correlazione con l’ordinamento dell’Unione europea. È sufficiente qui ricordare che 
l’applicazione dei due regolamenti europei (n. 1257/2012 e n. 1260/2012) è subordinata 
all’entrata in vigore dell’Accordo, o che la partecipazione all’Accordo sia limitata ai soli Stati 
membri dell’Unione, o ancora l’istituzione di un tribunale comune piuttosto che un 
tribunale internazionale427. Del resto, che l’Accordo rappresenti uno strumento di 
integrazione tra gli Stati membri nell’ambito dell’Unione europea si evince espressamente 
dagli stessi consideranda dell’Accordo428. Ne consegue, anche per le considerazioni 
sviluppate in precedenza, che con il recesso del Regno Unito dall’Unione viene meno una 
condizione importante per la continua applicazione dell’Accordo nei rapporti tra tale Stato 
e gli Stati membri dell’Unione. Si può quindi auspicare che l’accordo di recesso stabilisca 
anche la cessazione degli effetti dell’Accordo nei confronti del Regno Unito429.  
Se così non fosse, la questione della possibile estinzione dell’Accordo nei confronti 
del Regno Unito dovrebbe essere valutata alla luce delle disposizioni previste dagli artt. 54-
64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. In particolare, essendo 
l’Accordo aperto solo agli Stati membri dell’Unione, l’attivazione dell’art. 50 TUE da parte 
del Regno Unito potrebbe qualificarsi come un fondamentale mutamento delle circostanze 
ai sensi dell’art. 62 della Convenzione di Vienna430. Il paragrafo 1 di tale disposizione 
consente l’utilizzo di tale causa di estinzione solamente a) se l’esistenza di tali circostanze 
abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti a essere vincolate dal trattato 
e b) se tale cambiamento abbia l’effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi 
                                                      
427 In relazione ai punti di contatto tra i regolamenti europei e l’Accordo TUB si veda anche L.C. Ubertazzi, 
Brexit and the Eu Patent, in «GRUR Int», fasc. 4, 2017, pp. 301 ss.  
428 Si veda, ad esempio, il primo considerando: “Considerando che la cooperazione tra gli Stati membri 
dell’Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in 
Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell’ambito dell’Unione europea caratterizzato 
dalla libera circolazione di beni e servizi e all’elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la 
concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni”. 
429 Nell’attuale progetto di accordo di recesso, alla voce proprietà intellettuale, non si parla di Tribunale 
unificato né di brevetto europeo ad effetto unitario. Vengono presi in considerazione solamente i titoli di 
proprietà intellettuale unitari dell’Unione europea (marchi, disegni e modelli e varietà vegetali). 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691366/20180319_DR
AFT_WITHDRAWAL_AGREEMENT.pdf.  
430 Sebbene Francia e Romania non abbiano firmato la Convenzione di Vienna, l’art. 62 rappresenta la 
codificazione di una norma consuetudinaria. Cfr. Corte internazionale di giustizia, sentenza del 2 febbraio 
1973, Regno Unito c. Islanda, caso Fishieries Jurisdiction. Si veda, ad esempio, M.N. Shaw, International 
law, Cambridge, Cambridge University Press, 7° ed., 2014, pp. 688 ss.; O. Corten, P. Klein (éd), Les 
Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant Bruxelles, 
2006, pp. 2235 ss. 
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che restano da eseguire in base al trattato. Tali requisiti, a parere della Corte internazionale 
di giustizia, devono essere interpretati restrittivamente, con conseguente applicazione del 
mutamento delle circostanze solamente in casi eccezionali431. 
Ai fini di valutare se la partecipazione all’Unione europea possa considerarsi come 
“base essenziale” dell’Accordo, occorre notare che, a seguito del parere 1/09, la creazione 
di un tribunale comune agli Stati membri poteva essere istituito solamente tramite un 
accordo tra gli stessi Stati membri inter se. In questo senso, vista l’intenzione degli Stati di 
creare una giurisdizione comune collocata all’interno della cornice UE, la qualificazione di 
“Stato membro” rappresenta senz’altro la base essenziale per il consenso delle parti nella 
conclusione dell’Accordo.  
Per quanto riguarda invece la seconda condizione dell’art. 62 della Convenzione di 
Vienna, sembra evidente che l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea comporta una 
serie di conseguenze, tra cui il venir meno dell’obbligo di rispettare il primato del diritto 
dell’Unione europea nonché quello di collaborare con la Corte di giustizia, che appaiono 
incidere sulla ripartizione del peso degli obblighi derivanti dall’Accordo.  
Il mutamento delle circostanze potrebbe essere invocato come causa di estinzione dal 
Regno Unito, il quale potrebbe fondarsi su tale causa per giustificare il proprio recesso 
dall’accordo. Si può tuttavia anche ipotizzare che tale causa possa essere invocata, di comune 
accordo, da tutti gli Stati membri al fine di dichiarare estinto l’Accordo nei confronti del 
Regno Unito. Si noti che, in questo caso, gli Stati membri, senza ricorrere alla riapertura di 
nuovi negoziati, potrebbero apportare alcune modifiche all’Accordo utilizzando la 
procedura di cui all’art. 87, par. 2432, ai sensi del quale il Comitato amministrativo433 può 
modificare l’Accordo al fine di adeguarlo o ad un trattato internazionale in materia di 
brevetti o al diritto dell’Unione europea. In particolare, tale Comitato amministrativo 
potrebbe modificare l’art. 7, par. 2, Accordo TUB434 e l’allegato II allo stesso, eliminando la 
                                                      
431 Corte internazionale di giustizia, sentenza del 25 settembre 1997, Ungheria c. Slovacchia, caso 
Gabčíkovo-Nagymaros Project. 
432 Art. 87, par. 2, Accordo TUB: «Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di 
adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell’Unione». 
433 Art. 12 dell’Accordo: «1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato 
membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo 
in qualità di osservatore. 2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. 3. Il comitato 
amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rap­ 
presentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto. 4. Il comitato 
amministrativo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi 
membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile». 
434 Art. 7, par. 2, Accordo TUB: «La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e 
a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all’allegato II, che 
costituisce parte integrante del presente accordo». 
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sede di Londra e distribuendo le materie di cui quest’ultima sarebbe stata competente tra le 
altre due sedi centrali di Monaco di Baviera e Parigi, oppure istituendo una nuova sede435. 
Meno complessa sarebbe l’ipotesi in cui il Regno Unito non ratificasse l’Accordo 
prima del 29 marzo 2019, data in cui i Trattati cessano di avere efficacia nello Stato in 
questione. In quest’ottica, le soluzioni possibili paiono essere tre: gli Stati membri 
potrebbero riavviare i negoziati per sottoscrivere un nuovo accordo senza il Regno Unito; 
essi potrebbero scegliere di attribuire la competenza in materia di brevetti alla Corte di 
giustizia, essendo il Regno Unito lo Stato che più di ogni altro si era opposto a tale soluzione; 
infine, potrebbero attendere la data di uscita dello Stato. Allo scopo di non vanificare gli 
sforzi fatti per l’istituzione del Tribunale unificato, quest’ultima ipotesi sembrerebbe quella 
più opportuna. Per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’Accordo, l’art. 89 dello stesso436 
indica solamente che sono necessarie tredici ratifiche incluse quelle dei «tre Stati nei quali il 
maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha 
luogo la firma dell’accordo». L’Accordo utilizza l’espressione “Stati”, da interpretarsi come 
Stati contraenti membri dell’Unione europea, non esplicitando dunque quali siano tali Stati. 
Alla luce della formulazione di tale disposizione, 
 In quest’ultimo caso, sulla base delle disposizioni dell’Accordo così formulate, l’Italia 
sostituirebbe il Regno Unito come Stato membro la cui ratifica è necessaria per l’entrata in 
vigore dell’Accordo, essendo questa quarta per numero di brevetti europei validati nell’anno 
precedente alla firma dell’Accordo (2012)437. A tal riguardo, la sede candidata a sostituire 
Londra sarebbe proprio Milano438. 
In conclusione, a prescindere dalla ratifica o meno dell’Accordo, si ritiene che il Regno 
Unito non possa partecipare all’Accordo TUB e conseguentemente al nuovo sistema dei 
brevetti UE. Sono infatti troppi i punti di contatto con la disciplina e con l’ordinamento 
europeo e poche le garanzie per il rispetto dei principi fondanti l’ordinamento stesso per far 
sì che uno Stato terzo possa partecipare al nuovo sistema. Anche se i risultati sono 
                                                      
435 Per un approfondimento relativo alla possibile modifica delle sedi si rimanda a L.C. Ubertazzi, Brexit 
and the Eu Patent Part II: What Shall We Do?, in «GRUR Int», fasc. 8-9, 2017, pp. 682 ss. 
436 Art. 89 dell’Accordo: «Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto 
mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all’articolo 
84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a 
quello in cui ha luogo la firma dell’accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata 
in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, 
se questa data è posteriore». 
437 Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database.  
438 C. Honorati, L’accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e 
la Brexit?, in «European Papers», vol. 1, n. 3, European Forum, Insight del 25 Novembre 2016, pp. 1127-
1136. 
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rappresentati da due regolamenti europei e un accordo internazionale tra Stati membri inter 
se, il “pacchetto brevetti” nasce allo scopo di incentivare la competitività delle imprese 
europee ex art. 3, par. 3, TUE439. Nasce quindi imprescindibilmente legato all’ordinamento 
europeo e al mercato interno. Nonostante ciò, è presto per dare una risposta definitiva al 
futuro del TUB e del nuovo sistema dei brevetti. Qualora, per motivi politici, in fase di 
negoziazione delle condizioni del recesso di tale Stato dall’Unione, si decidesse in favore 
della partecipazione del Regno Unito al sistema, sarebbe forte il rischio che la Corte di 
giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale proposto o da un giudice nazionale o dallo stesso 
Tribunale unificato, o anche in sede di parere ex art. 218, par. 11, TFUE, possa pronunciarsi 
nel senso dell’incompatibilità dell’Accordo TUB con il diritto dell’Unione, proprio in virtù 
di quanto già disposto nel parere 1/09.   
                                                      
439 Art. 3, par. 3, primo periodo, TUE: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo 
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su 
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso 
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il 
progresso scientifico e tecnologico». 
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CAPITOLO III 
LA DISCIPLINA DEL BREVETTO EUROPEO CON 
EFFETTO UNITARIO 
SOMMARIO: 1. Il coordinamento tra il brevetto europeo con effetto unitario e la Convenzione sul 
brevetto europeo. – 1.1. Le norme applicabili nella fase precedente al rilascio del brevetto 
europeo. – 1.2. Le condizioni per l’ottenimento dell’effetto unitario. – 1.3. L’attribuzione di 
competenze amministrative all’Ufficio europeo dei brevetti. – 2. Il regime giuridico del 
brevetto europeo con effetto unitario. – 2.1. Il brevetto europeo con effetto unitario come 
oggetto di proprietà. – 2.1.1. I criteri di individuazione della legge applicabile. – 2.1.2. Le 
criticità del meccanismo di rinvio alla legge nazionale. – 2.2. Il principio di esaurimento del 
diritto derivante dal brevetto. – 2.3. L’assenza di un’armonizzazione del diritto di preuso – 2.4. 
La (mancanza di una) disciplina delle licenze – 2.4.1. (segue) le licenze contrattuali – 2.4.2. 
(segue) le licenze obbligatorie. –2.5 La disciplina applicabile in caso di violazione del brevetto. 
– 3. Brevetto nazionale, brevetto europeo e brevetto europeo con effetto unitario. – 3.1. Il 
sistema di doppia protezione tra brevetto europeo e brevetto nazionale. – 3.2. Il sistema di 
doppia protezione in relazione al brevetto europeo con effetto unitario. – 4. Profili 
problematici del regime delle traduzioni. 
1. Il coordinamento tra il brevetto europeo con effetto unitario e la Convenzione sul 
brevetto europeo 
Ad attuazione della cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria sono 
stati emanati due regolamenti: il regolamento n. 1257/2012, relativo al regime giuridico del 
nuovo brevetto europeo con effetto unitario, e il regolamento n. 1260/2012, concernente il 
regime linguistico dello stesso. Si è già visto come il brevetto europeo con effetto unitario 
non sia un nuovo titolo di proprietà intellettuale unitario, bensì un titolo ibrido che trova le 
sue origini in fonti di diversa natura440. Il regolamento n. 1257/2012, infatti, non crea un 
nuovo brevetto, ma si limita ad attribuire un effetto unitario ad un brevetto europeo 
concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) a norma della Convenzione sul brevetto 
europeo (CBE). La possibilità di attribuire un’efficacia unitaria al titolo europeo è prevista 
                                                      
440 V. Supra, cap. II, par. 3. 
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dalla stessa CBE, in particolare, dall’art. 142 della Convenzione in questione. Per tale 
ragione, il regolamento europeo n. 1257/2012 è equiparato a un accordo speciale attraverso 
cui gli Stati contraenti la CBE possono dotare un brevetto europeo rilasciato dall’UEB di 
carattere unitario441. Disciplinando solamente la fase immediatamente successiva al rilascio 
del brevetto europeo, il regolamento citato impone agli Stati di affidare all’UEB diversi 
compiti relativi alla registrazione dell’effetto unitario o al pagamento delle tasse annuali. 
Visti i numerosi punti di contatto tra normativa europea e CBE, oggetto di analisi in questa 
sede è proprio il coordinamento tra le due discipline.  
1.1. Le norme applicabili nella fase precedente al rilascio del brevetto europeo 
Come già specificato, il regolamento n. 1257/2012 conferisce un effetto unitario ad 
un brevetto europeo già concesso. Ciò significa che esso non disciplina la fase antecedente 
al rilascio del brevetto europeo. A questo proposito, il considerando 9 di detto regolamento 
suggerisce che per tutte le questioni non trattate dai due regolamenti europei (il n. 
1257/2012 e il n. 1260/2012) si dovrebbero applicare le disposizioni della CBE.  
Si fa particolare riferimento, ad esempio, alle norme relative ai requisiti di 
brevettabilità (artt. 52-57 CBE)442, alle persone abilitate a richiedere e ottenere un brevetto 
                                                      
441 V. Supra, cap. II, par. 4.1. 
442 Nella seconda parte della CBE è trattato il diritto dei brevetti. Le norme contenute in questa parte hanno 
indubbiamente portato a una significativa armonizzazione del diritto dei brevetti tra gli Stati contraenti. In 
particolare, gli artt. 52-57 disciplinano quelli che sono i requisiti di brevettabilità. Il primo comma dell’art. 
52 enuncia i tre requisiti: «I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a 
condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione 
industriale». Ciò significa che un’invenzione è brevettabile quando è nuova, cioè non compresa nello stato 
della tecnica (requisito esplicato approfonditamente agli artt. 54 e 55), quando implica un’attività inventiva, 
cioè se non risulta evidente allo stato della tecnica (cfr. art. 56) e atta ad avere un’applicazione industriale, 
che può, cioè, essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria (art. 57). Mentre il secondo 
comma dell’art. 52 elenca ciò che non è considerato invenzione (le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi 
matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per 
attività commerciali, come pure i programmi informatici e, infine, le presentazioni di informazioni), l’art. 
53 determina le eccezioni alla brevettabilità («a)le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe 
contrario all’ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che 
lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte 
di essi; b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per 
l’ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai 
prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del 
corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non 
si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all’utilizzazione in uno di questi 
metodi»).  
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europeo (artt. 58-62 CBE)443, alla durata temporale del brevetto (art. 63 CBE444), alla portata 
della protezione e ai suoi limiti (art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo)445, alle 
disposizioni concernenti il deposito della domanda di brevetto (artt. 75-86), al diritto di 
priorità (artt. 87-89), alla procedura finalizzata alla concessione (artt. 90-98), alla limitazione 
e alla revoca del brevetto (artt. 99-105) e alla normativa relativa alla nullità del brevetto (artt. 
138-139). Relativamente a quest’ultima serie di norme è interessante notare che l’art. 65, par. 
2, dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (Accordo TUB)446 stabilisce che il 
Tribunale unificato dei brevetti (TUB), competente a conoscere le controversie relative sia 
al brevetto europeo con effetto unitario sia al brevetto europeo “tradizionale”, può revocare 
entrambe le tipologie di brevetto solamente per i motivi indicati dalla CBE.  
Per quanto concerne il momento antecedente alla concessione, non esiste dunque 
alcuna differenza normativa tra brevetto europeo “tradizionale” e brevetto europeo con 
effetto unitario. In questa prospettiva, il Tribunale unificato applica le disposizioni della 
CBE indistintamente a entrambe le tipologie di brevetto. Data la coincidenza tra brevetto 
europeo con effetto unitario e brevetto europeo “tradizionale” in relazione alla fase 
antecedente al rilascio da parte dell’UEB, era inevitabile una continuità normativa di questo 
genere. Per quanto concerne, ad esempio, i requisiti di brevettabilità, la stesura della 
domanda di brevetto o la procedura finalizzata al rilascio, è pacifico che l’unica fonte 
normativa di riferimento sia la CBE. Difatti, l’organo preposto a rilasciare o a rigettare il 
brevetto europeo è l’UEB, il quale decide sulla base della presenza o meno dei requisiti 
                                                      
443 Le persone che possono presentare domanda di brevetto sono tutte le persone fisiche e giuridiche (e le 
società assimilabili, a norma del diritto nazionale, ad una persona giuridica).  
444 Cfr. Art. 63, par. 1, CBE: «La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di 
deposito della domanda». 
445 Art. 69 CBE: «I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto 
europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per 
interpretare le rivendicazioni. Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i 
limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni 
contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo nel testo concesso o modificato in una 
procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione 
sempreché non venga estesa». Secondo il protocollo interpretativo «l’articolo 69 non va inteso nel senso 
che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del 
testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità 
eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni 
fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un 
esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. 
L’articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre 
nel contempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi». 
Inoltre, «per determinare l’estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debito conto 
di ogni elemento equivalente indicato nelle rivendicazioni».  
446 Art. 65, par. 2, Accordo TUB: «Il tribunale può revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per 
i motivi di cui all’articolo 138, paragrafo 1, e all’articolo 139, paragrafo 2, della CBE».  
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dettati da tale Convenzione. Tuttavia, si potrebbe criticare la totale assenza di portata 
innovativa per determinati aspetti che la stessa CBE lascia al diritto nazionale o che sono 
stati oggetto di differenti interpretazioni dai vari giudici nazionali.  
Un primo esempio riguarda la definizione dei limiti della protezione contenuta nel già 
citato art. 69 CBE e nel relativo protocollo interpretativo447, essenziale per la determinazione 
della violazione di un brevetto448. Innanzitutto, va premesso che vi sono due tipi di 
violazione: quella letterale, quando si riproduce un’invenzione così come descritto e 
rivendicato nel brevetto, e quella per equivalenti. Quest’ultima garantisce che la protezione 
derivante da un determinato brevetto non sia strettamente limitata alle rivendicazioni, alla 
descrizione e ai disegni indicati nel brevetto stesso, ma comprenda anche tutte quelle 
invenzioni che possono definirsi equivalenti da un punto di vista funzionale. La CBE, non 
definendo dettagliatamente cosa si intenda per “elemento equivalente”, lascia un ampio 
margine di apprezzamento ai giudici nazionali nell’interpretazione della disposizione in 
esame e del relativo protocollo interpretativo449, con conseguente mancanza di chiarezza e 
disomogeneità interpretativa450. Emblematico è il famoso caso Epilady, per il quale gli organi 
giurisdizionali di diversi Stati contraenti la CBE hanno giudicato differentemente circa la 
protezione dello stesso brevetto. Sulla base delle diverse interpretazioni delle rivendicazioni, 
i giudici tedeschi, olandesi e italiani hanno ritenuto che vi fosse violazione del brevetto, 
mentre i giudici britannici e austriaci hanno deciso in senso contrario451.  
                                                      
447 Si veda la nota n. 445. 
448 Si veda, ad esempio, M. Bruchhausen, The Extent of Protection of the Europe an Patent, in «IIC», fasc. 
3, 1974, pp. 253 ss.; D.L. Cohen, Article 69 and European Patent Integration, in «Northwestern University 
Law Review», fasc. 3, 1998, pp. 1082 ss.; J. Brinkhof, Is there a European doctrire of equivalence?, in «IIC», 
fasc. 8, 2002, pp. 911 ss.; M. Franzosi, Equivalence in Europe, in «EIPR», fasc. 6, 2003, pp. 237 ss.  
449 In tema, J. Pagenberg, The Scope of Art. 69 European Patent Convention: Should Sub-Combinations Be 
Protected?- A Comparative Analysis on the Basis of French and German Law, in «IIC», fasc. 2, 1993, pp. 
314 ss.; D. Brändle, Can and May Interpretation and Determination of the Extent of Protection of a European 
Patent in Different Countries Lead to Different Results?, in «Intellectual Review of Industrial Property & 
Copyright», vol. 30, 1999, pp. 875 ss.; W.R. Cornish, Scope and Interpretation of Patent Claims under Article 
69 of the European Patent Convention, in «International Intellectual Property Law & Policy», vol. 4, 2000, 
pp. 34-1 ss.; V. Di Cataldo, From the European Patent to a Community Patent, cit., pp. 19 ss.; J. Brinkhof, 
Is there a European Doctrine of Equivalence?, cit., pp. 911 ss.; S. Hassan, Equivalenza e interpretazione del 
brevetto in un’ottica sovrazionale, in «Rivista di diritto industriale», fasc. 4-5, 2013, pp. 209 ss.  
450 Per la differenza tra la visione tedesca e quella inglese, ad esempio, C.S. Petersen, T. Riis, J. Schovsbo, 
The Unified Patent Court (UPC) in Action: How Will the Design of the UPC Affect Patent Law?, in R.M. 
Ballardini, M. Norrgård, N. Bruun (eds.), Transitions in European Patent Law. Influences of the Unitary 
Patent Package, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, Law & Business, 2015, pp. 52-56. Una panoramica 
tra le interpretazioni inglese, francese, tedesca e olandese viene, ad esempio, fornita da P. England, The 
scope of protection of patent claims in Europe and the UPC, in «Journal of Intellectual Property Law & 
Practice (JIPLP)», fasc. 9, 2016, pp. 689 ss.  
451 Per quanto riguarda il caso Epilady si veda, ad esempio, S. Bavec, Scope of Protection: Comparison of 
German and English Courts’ Case Law, in «Marquette Intellectual Property Law Review», fasc. 2, 2004, 
pp. 255 ss.; N. Holders, The Community Patent – breakthrough or a set back?, in «EIPR», 2004, pp. 44-45. 
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Tali divergenze tra i diversi ordinamenti giurisdizionali saranno indubbiamente 
attenuate grazie all’istituzione di un’unica giurisdizione: il Tribunale unificato. Ci si aspetta 
infatti che il TUB adotti una sua interpretazione in relazione alla portata della protezione 
del brevetto. A questo proposito, si anticipa che il Tribunale è composto da una divisione 
centrale, competente a conoscere principalmente le azioni di revoca e nullità, e da diverse 
divisioni locali e regionali, istituite nei territori degli Stati membri che ne fanno richiesta, e 
competenti a giudicare le azioni di contraffazione452. Nonostante l’istituzione di una 
giurisdizione unificata, rimane comunque il rischio, in particolar modo nei primi anni di 
“vita” del TUB, che ogni divisione locale e regionale tenda a interpretare l’elemento 
equivalente in conformità agli indirizzi interpretativi dei giudici degli Stati in cui è istituita.  
Sarebbe stato dunque più opportuno che il legislatore europeo avesse fornito una 
definizione di elemento equivalente, delimitando in questo modo la portata del diritto 
brevettuale e codificandola all’interno del regolamento n. 1257/2012.  
In secondo luogo, è stata criticata la mancanza di una specifica regolamentazione 
all’interno del regolamento n. 1257/2012 in relazione all’invenzione del lavoratore 
dipendente453. A riguardo, l’art. 60 CBE stabilisce che «il diritto al brevetto europeo 
appartiene all’inventore o al suo avente causa. Se l’inventore è un impiegato, il diritto al 
brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l’impiegato svolge la sua 
attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l’attività principale, 
il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l’azienda che 
occupa l’impiegato».  
Innanzitutto, nel silenzio del regolamento n. 1257/2012, secondo parte della 
dottrina454, la legge applicabile al lavoratore dipendente, inventore della soluzione coperta 
da un brevetto europeo con effetto unitario, non è quella indicata dall’art. 60 CBE, bensì 
quella individuata tramite i criteri stabiliti dall’art. 7 del regolamento n. 1257/2012. Tale 
interpretazione comporta, però, un’incoerenza fra le due fonti normative. Si pensi, ad 
esempio, ad un impiegato che lavora per una succursale italiana di una società con sede 
principale in Germania. A norma dell’art. 60 CBE, un eventuale diritto derivante da un 
brevetto europeo sviluppato dal dipendente sarebbe definito dalla legge dello Stato in cui 
l’impiegato ottempera alle proprie mansioni (legge italiana); al contrario, qualora si 
                                                      
452 V. Infra, cap. IV, par. 1.1. e par. 3.1. 
453 N. Binctin, Le projet de brevet européen à effet unitaire: en attendant un brevet de l’Union?, in «Propriété 
Intellectuelles», vol. 40, 2011, p. 274; J.C. Galloux, B. Warusfel, Le brevet unitaire et la future juridiction 
unifiée, cit., p. 160. 
454 Ibidem. 
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applicasse l’art. 7 regolamento n. 1257/2012, il diritto applicabile sarebbe quello dello Stato 
in cui si trova la sede principale della società (legge tedesca). Se così fosse, si assisterebbe 
dunque all’applicazione di due regimi giuridici differenti per la stessa invenzione; il diritto 
del lavoratore dipendente sarebbe definito dalla legge italiana nell’ipotesi di brevetto 
europeo “tradizionale” e dalla legge tedesca nel caso di brevetto europeo con effetto 
unitario.  
Questo approccio non è però condivisibile. La questione delle invenzioni del 
dipendente non sembra infatti rientrare né nella fattispecie di cui all’art. 7 del regolamento 
n. 1257/2012, dal momento che tale disposizione si riferisce al brevetto in quanto oggetto di 
proprietà, non all’attribuzione del diritto al brevetto, né nell’ambito di applicazione dell’art. 
5, par. 3, regolamento n. 1257/2012, in quanto quest’ultimo concerne solamente gli atti e le 
limitazioni che determinano il diritto di privativa. Si conviene dunque che anche in relazione 
al brevetto europeo con effetto unitario rimane applicabile l’art. 60 CBE.  
Come si è visto, tale disposizione si limita a rinviare alle discipline nazionali degli Stati 
contraenti le quali sono tutt’altro che armonizzate. Ci sono Stati, come la Germania, che 
hanno una dettagliata regolamentazione delle invenzioni del dipendente, mentre altri Stati, 
come il Belgio, che non disciplinano affatto la questione. Una differenziazione così vasta in 
termini di strumenti legislativi, definizioni e conseguenze giuridiche (si fa riferimento, ad 
esempio, al meccanismo con cui si decide la proprietà del brevetto o agli strumenti per la 
determinazione della remunerazione)455, porta indiscutibilmente a complicazioni circa la 
ricerca transfrontaliera o la cooperazione tra imprese europee, oltre che creare confusione e 
incertezza giuridica in capo agli stessi inventori dipendenti456. Per tale ragione, il 
regolamento n. 1257/2012 avrebbe potuto contenere una semplificazione e 
un’armonizzazione della disciplina relativa alla questione in esame. 
                                                      
455 Cfr. A. Kaisi, Finally a Single European Right for the EU? cit., pp. 174-175; S. Wolk, Remuneration of 
Employee Inventors – Is There a Common European Ground? A Comparison of National Laws on 
Compensation of Inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom, in «IIC», fasc. 3, 
2011, pp. 272 ss. Per quanto riguarda la disciplina italiana del lavoratore dipendente si rimanda a F. Massa, 
Creazioni del lavoratore dipendente e codice della proprietà industriale, in «Studium Iuris», fasc. 1, 2007, 
pp. 23 ss. 
456 M.C. Janssens, EU Perspectives on Employees’ Inventions, in M. Pittard, A. Monotti, J. Duns (eds.), 
Business Innovation and the Law: Perspectives from Intellectual Property, Labour, Competition & Corporate 
Law, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2013, pp. 111 ss. 
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1.2. Le condizioni per l’ottenimento dell’effetto unitario 
Si è già visto che il regolamento n. 1257/2012 attribuisce un effetto unitario ad un 
brevetto europeo già concesso dall’UEB. Tale effetto unitario non risulta essere né esclusivo 
né tantomeno automatico. Non è esclusivo perché il proprietario del brevetto europeo può 
scegliere se attribuirgli l’effetto unitario piuttosto che validarlo solo in alcuni Stati nei quali 
è interessato a ottenerne la tutela, a norma dell’art. 64, par. 1, CBE. Non è automatico perché 
l’attribuzione degli effetti unitari è sottoposta a una serie di condizioni stabilite dal 
regolamento n. 1257/2012. Innanzitutto, il brevetto europeo deve essere concesso con la 
stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti (art. 3, par. 1, 
regolamento n. 1257/2012), altrimenti non può beneficiare dell’effetto unitario (art. 3, par. 
2, regolamento n. 1257/2012)457. È dunque importante che al momento del deposito della 
domanda di brevetto si designino tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione 
rafforzata, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro partecipante abbia già 
ratificato l’Accordo TUB o meno. A tale unico requisito di carattere sostanziale, si 
aggiungono tre condizioni di carattere procedurale: la richiesta deve essere presentata dal 
titolare del brevetto in forma scritta; l’effetto deve essere domandato nella lingua del 
procedimento ai sensi dell’art. 14, par. 3, CBE458, non oltre un mese dalla pubblicazione nel 
bollettino europeo dei brevetti dalla menzione della concessione (art. 9, par. 1, lett. g, 
regolamento n. 1257/2012); infine l’effetto deve essere iscritto in un particolare registro, il 
registro per la tutela unitaria (art. 9, par. 1, lett. b, regolamento n. 1257/2012)459.  
L’art. 4, par. 1, del regolamento n. 1257/2012 afferma che l’efficacia unitaria si 
acquista a partire dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto 
europeo nel bollettino europeo dei brevetti, da parte dell’UEB460. Ciò significa che, 
malgrado l’annotazione nel registro per la tutela unitaria avvenga successivamente al rilascio 
                                                      
457 Dalla modifica dell’art. 79 CBE avvenuta nel 2000, al momento del deposito della domanda di brevetto, 
sono ritenuti designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo tutti gli Stati contraenti la CBE.  
458 Art. 14, par. 3, CBE: «La lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata 
depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, 
salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione».  
459 La Rule 6 delle regole relative al brevetto europeo con effetto unitario (UPR) (Decision of the Select 
Committee of the Administrative Council of 15 December 2015 adopting the Rules relating to Unitary Patent 
Protection (SC/D 1/15)) specifica i requisiti formali in questione: la richiesta deve contenere il numero del 
brevetto europeo interessato, le generalità del/dei titolare/i e, qualora sia stata nominata una 
rappresentanza, anche le generalità di quest’ultima. Nel caso in cui il brevetto europeo abbia più di un 
titolare la richiesta deve essere presentata da un rappresentante comune (Cfr. Regola 151 del regolamento 
d’esecuzione della CBE). Infine, in un periodo transitorio, devono essere depositate le traduzioni ex art. 6, 
regolamento n. 1260/2012. 
460 Cfr. art. 97, par. 3, CBE: «La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto 
alla data in cui la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti». 
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del brevetto, il regime unitario di fatto retroagisce alla data di menzione della concessione 
dello stesso. Tale effetto retroattivo è stato necessario per evitare l’applicazione dell’art. 64, 
par. 1, CBE, secondo cui, dal giorno di pubblicazione della menzione della concessione del 
brevetto europeo, quest’ultimo è considerato un brevetto nazionale. Tale disposizione 
continua invece a trovare applicazione in relazione a tutti i brevetti che si intende validare 
negli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, negli Stati membri che 
partecipano alla cooperazione rafforzata, ma che non hanno ratificato l’Accordo TUB e negli 
Stati terzi contraenti la CBE. Infatti, la tutela brevettuale unitaria ha efficacia solamente nel 
territorio degli Stati membri partecipanti, dove per Stato membro partecipante si intende uno 
Stato membro che partecipi alla cooperazione rafforzata e che abbia già ratificato 
l’Accordo461.  
Ciò significa che, quando entrerà in vigore l’Accordo e, di conseguenza, saranno 
applicabili i regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012, ci si troverà in una situazione in cui 
il regime del brevetto con effetto unitario si applicherà solo a una parte degli Stati 
partecipanti alla cooperazione rafforzata462. Fino a che tutti gli Stati non avranno ratificato 
l’Accordo TUB, coesisteranno brevetti con effetto unitario con diverse coperture territoriali, 
non essendo previsto alcun meccanismo di estensione automatica degli effetti unitari nei 
territori degli Stati che abbiano ratificato successivamente l’Accordo TUB rispetto alla 
registrazione del brevetto. A tal proposito, la situazione più interessante è quella polacca: 
                                                      
461 Potrebbe essere utile fare una breve digressione circa la fase di ottenimento del brevetto. Se i requisiti 
per ottenere un brevetto europeo con effetto unitario sono soddisfatti, l’UEB registra l’effetto unitario e 
dà comunicazione della data di avvenuta registrazione al proprietario del brevetto (Rule 7, par. 1, UPR). 
Nel caso in cui, al contrario, i requisiti non sono soddisfatti, dopo aver dato opportunità di replica, l’UEB 
respinge la richiesta. Tuttavia, se la richiesta non è presentata entro i tempi prestabiliti (un mese di tempo) 
è possibile presentare una richiesta di restitutio in integrum entro due mesi dalla scadenza del periodo di 
un mese (Rule 22, par. 2, UPR). Se invece la richiesta è presentata entro i termini prestabiliti, ma non è 
soddisfatto uno dei requisiti formali in base alla Rule 7, par. 3, UPR, l’UEB invita il richiedente a correggere 
le carenze entro un periodo di un mese non prorogabile. Contro le decisioni dell’UEB, può essere 
presentato appello al TUB ex art. 32, par. 1, lett. i, Accordo TUB (V. Infra, cap. IV, par. 3.1). 
462 Ci si potrebbe chiedere se l’entrata in vigore dell’Accordo TUB abbia effetto anche sulle domande di 
brevetto europeo già depositate. In altri termini, se si può registrare l’effetto unitario ad un brevetto 
europeo depositato prima della data in cui i regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 abbiano trovato 
applicazione. La risposta è affermativa: i due regolamenti citati disciplinano la fase successiva al rilascio 
del brevetto. Apparentemente più complessa è l’ipotesi in cui l’Accordo TUB entri in vigore tra la data di 
rilascio del brevetto europeo e il termine di scadenza entro il quale possono essere registrati gli effetti 
unitari (non oltre un mese dalla pubblicazione della concessione, art. 14, par. 3, regolamento n. 
1257/2012). Anche in questo caso la risposta sembra essere positiva; il fatto che il regime unitario 
retroagisca alla data di menzione della concessione non è altro che una finzione per evitare l’applicabilità 
dell’art. 64 CBE, il quale attribuisce al brevetto unitario gli stessi effetti che avrebbe un brevetto nazionale. 
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sebbene la Polonia sia parte della cooperazione rafforzata, non ha mai firmato l’Accordo 
TUB, con conseguente impossibilità di applicazione dei due regolamenti europei citati463.  
1.3. L’attribuzione di competenze amministrative all’Ufficio europeo dei brevetti 
Come già anticipato, nella CBE è contenuta una serie di disposizioni (artt. 142-149 
CBE) che disciplina l’ipotesi in cui, tramite un “accordo particolare”, un gruppo di Stati 
contraenti la Convenzione può attribuire un carattere unitario al brevetto europeo concesso. 
In particolare, l’art. 143 CBE prevede che tali Stati possano affidare compiti supplementari 
all’UEB e, nell’esecuzione di tali compiti, istituire organi speciali, comuni a questi, al fine di 
creare una stretta connessione tra il carattere unitario disciplinato dall’accordo particolare e 
la procedura dettata dalla CBE per il rilascio del brevetto europeo. L’unica condizione 
imposta da tali disposizioni è quella di non comportare oneri aggiuntivi per l’Organizzazione 
europea dei brevetti (OEB). 
In questa direzione si inseriscono gli artt. 9-13 del regolamento n. 1257/2012, i quali 
dettano una disciplina specifica in relazione ai rapporti con l’OEB464.  
Nello specifico, l’art. 9 del regolamento summenzionato elenca una serie di compiti 
amministrativi che gli Stati partecipanti devono conferire all’UEB, in conformità al suo 
regolamento interno465. Sotto tale profilo è interessante notare che tali competenze sono 
                                                      
463 Per un’analisi della situazione polacca si veda V. Zawadzka, The Unitary Patent Protection – A Voice in 
the Discussion from the Polish Perspective, in «IIC», fasc. 4, 2014, pp. 383 ss.; W. Tilmann, Possible Impact 
of the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement on Poland, in «EIPR», fasc. 9, 
2015, p. 545.  
464 Il regolamento n. 1257/2012 è equiparato ad un accordo particolare ai sensi dell’art. 142 CBE. V. Infra, 
cap. II, par. 4.1. 
465 Il primo paragrafo dell’art. 9 regolamento n. 1257/2012 elenca le seguenti competenze: «a) gestire le 
richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei; b) includere il registro per la tutela 
brevettuale unitaria nell’ambito del registro europeo dei brevetti e gestire il registro per la tutela brevettuale 
unitaria; c) ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’articolo 8, il loro ritiro e gli 
impegni assunti dal titolare del brevetto europeo con effetto unitario in seno agli organismi internazionali 
di standardizzazione in materia di concessione di licenze; d) pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 
del regolamento (UE) n.1260/2012 durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo; e) riscuotere 
e gestire le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario per gli anni successivi all’anno in cui 
la menzione della concessione è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti; riscuotere e gestire le 
sovrattasse per pagamento tardivo delle tasse di rinnovo quando tale pagamento tardivo sia effettuato entro 
sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri 
partecipanti;	f) gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’articolo 
5 del regolamento (UE) n. 1260/2012; g) garantire che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare 
di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, 
della CBE, non oltre un mese dalla pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della 
concessione; e h) garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, 
se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del 
regolamento (UE) n. 1260/2012, presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che 
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conferite all’UEB non direttamente dall’Unione europea, bensì dagli Stati membri 
partecipanti, dal momento che l’UE non è parte contraente la CBE. Per questo motivo, le 
istituzioni europee non possono esercitare un controllo diretto sull’organizzazione e sulla 
definizione delle attività dell’UEB, consistenti nel rilascio amministrativo del brevetto 
unitario466. Tuttavia, non potendosi inserire nel contesto della CBE, in relazione ai compiti 
amministrativi affidati all’UEB, l’UE controlla indirettamente l’attività degli Stati membri 
partecipanti imponendo loro degli obblighi in qualità di Stati membri dell’UE. L’art. 9, par. 
2, afferma infatti che «gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente 
regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e 
collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti la CBE, gli Stati membri 
partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di 
rinnovo […]» Gli Stati membri partecipanti sono quindi obbligati a rispettare le disposizioni 
del regolamento n. 1257/2012 come Stati contraenti la CBE, proprio in virtù della loro 
qualifica di Stati membri dell’UE467. 
In conformità con quanto disposto dall’art. 145 CBE468, l’art. 9, par. 2, del 
regolamento n. 1257/2012 prevede l’istituzione di un Comitato ristretto del Consiglio di 
amministrazione dell’OEB, composto sia dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti 
sia da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore. L’influenza della 
Commissione europea emerge anche dal fatto che il Comitato ristretto adotta le sue decisioni 
«tenendo debitamente conto della posizione della Commissione e conformemente alle 
                                                      
l’UEB sia informato di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento o revoca dei brevetti europei con effetto 
unitario».  
466 H. Ullrich, Le Future système de protection par brevets dans l’Union européen, cit., p. 32. 
467 È interessante notare la prassi di inserire clausole, all’interno di accordi internazionali in cui partecipano 
Stati membri dell’UE, dirette a consentire gli stessi a dare piena applicazione ai Trattati istitutivi nell’UE. 
Questa prassi, in particolar modo con riferimento agli effetti di tali clausole, è stata analizzata dalla 
Commissione per il diritto internazionale dell’ONU. M. Koskenniemi, Fragmentation of International Law: 
Difficulties Arising from The Diversification and Expansion of International Law, doc. A/CN.4/L.682, 13 
aprile 2006, par. 289 ss. Sul punto L. Sandrini, La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi 
rapporti con il ‘pacchetto brevetti’, cit., nota 14, p. 52.  
468 Art. 145 CBE: «1. Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio 
d’amministrazione per controllare l’attività degli organi speciali istituiti a norma dell’articolo 143, 
paragrafo 2; l’Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed 
i mezzi materiali necessari per l’adempimento della sua missione. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei 
brevetti è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio 
d’amministrazione. 2. La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono determinate 
dal gruppo di Stati contraenti». 
 138 
norme di cui all’art. 35, par. 2»469. Il ruolo del Comitato sembra essere duplice. Da un lato, 
è istituito per controllare le attività del gruppo degli Stati membri partecipanti in seno 
all’UEB nel contesto delle competenze supplementari afferenti il brevetto unitario; in altre 
parole, è istituito per controllare che tale gruppo rispetti le disposizioni di cui all’art. 9, par. 
1, del regolamento n. 1257/2012. Dall’altro, pone in atto le disposizioni generali del 
regolamento europeo citato, le quali sono relative all’iscrizione, all’amministrazione e alla 
fissazione delle tasse annuali. 
Desta inoltre interesse la disposizione secondo cui le decisioni del Comitato ristretto, 
oltre a tener conto del parere della Commissione, sono adottate a norma dell’art. 35, par. 2, 
CBE, cioè con «la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti». 
A tal proposito ci si potrebbe chiedere se al processo decisionale del Comitato ristretto 
possano partecipare solo gli Stati membri ai quali si applicano i regolamenti n. 1257/2012 e 
n. 1260/2012 oppure tutti gli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata. Finora, le 
decisioni prese da tale Comitato hanno coinvolto tutti gli Stati partecipanti alla cooperazione 
rafforzata, ad esclusione della Polonia, la quale non potrà entrare a far parte del nuovo 
sistema dei brevetti UE dal momento che non ha firmato l’Accordo TUB.  
Infine, il regolamento n. 1257/2012 presta speciale attenzione alla questione relativa 
alle disposizioni finanziarie470. Innanzitutto, le spese sostenute dall’UEB nello svolgimento 
dei compiti supplementari di cui all’art. 9, par. 1, devono essere coperte dalle tasse generate 
dai brevetti europei con effetto unitario (art. 10) le quali sono corrisposte direttamente 
all’UEB (art. 11, par. 1). L’art. 12 regolamento in questione detta analiticamente i principi 
relativi alle tasse di rinnovo. In primo luogo, tali tasse annuali devono essere progressive 
lungo la durata del brevetto e devono essere sufficienti a coprire i costi relativi sia alla fase 
della concessione e della gestione della protezione unitaria sia alla fase anteriore alla 
concessione (art. 12, par. 1). In secondo luogo, il livello delle tasse di rinnovo deve tener 
conto della situazione delle piccole e medie imprese allo scopo di: favorire l’innovazione e 
promuovere la competitività delle imprese europee, rispecchiare la dimensione del mercato 
coperto dal brevetto e infine essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un 
brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in 
cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta (art. 12, par. 2). Di conseguenza, 
                                                      
469 Si veda la decisione del comitato ristretto che approva le regole relative al brevetto europeo con effetto 
unitario (UPR): Decision of the Select Committee of the Administrative Council of 15 December 2015 
adopting the Rules relating to Unitary Patent Protection, cit. 
470 Decision of the Select Committee of the Administrative Council of 15 December 2015 adopting the 
Budgetary and Financial Rules, SC/D 3/15. 
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le tasse di rinnovo devono essere fissate a un livello pari a quello della tassa di rinnovo da 
corrispondere per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei e rispecchi sia 
la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei sia il numero di richieste di effetto unitario471. 
Sebbene le tasse di rinnovo siano versate tutte all’UEB, quest’ultimo ne trattiene solo un 
50%; il resto è compartito tra gli Stati partecipanti (che hanno ratificato anche l’Accordo), 
seguendo i criteri elencati all’art. 13, par. 2, del summenzionato regolamento472.  
2. Il regime giuridico del brevetto europeo con effetto unitario 
L’art. 5, par. 1, regolamento n. 1257/2012 definisce la portata della protezione come 
«diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto europeo 
con effetto unitario fornisce tutela in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti». Il 
secondo paragrafo dello stesso articolo impone che la portata della protezione e le 
limitazioni debbano essere uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti. Come si è già visto, 
il regolamento n. 1257/2012 non disciplina tuttavia quali siano gli atti avverso i quali tale 
brevetto fornisce tutela; ai sensi del terzo paragrafo dello stesso articolo essi sono infatti 
definiti dal diritto nazionale individuato a norma dell’art. 7 regolamento n. 1257/2012.  
                                                      
471 Seguendo i criteri imposti dall’art. 12 regolamento n. 1257/2012, il 24 giugno 2015, il Comitato ristretto 
ha approvato la proposta dell’UEB chiamata “True Top 4” relativa alle tasse di rinnovo del brevetto 
europeo con effetto unitario. Le tasse proposte, che dovranno coprire il territorio dei venticinque possibili 
Stati membri partecipanti (la Polonia rimane esclusa fintanto che non firmi e ratifichi l’Accordo TUB), 
corrispondono alla somma totale delle tasse di rinnovo in vigore per i quattro paesi in cui i brevetti europei 
sono stati in quel momento più frequentemente validati: Germania, Francia, Regno Unito e Olanda). Per 
i primi 10 anni di brevetto il titolare dovrà pagare poco meno di 5.000 € (a fronte dei circa 30.000 € da 
versare oggi se si volesse estendere il brevetto europeo nei 25 Stati membri partecipanti) e 35.000 € totali 
per i 20 anni di brevetto (invece di 160.000 € circa). Cfr. Decision of the Select Committee of the 
Administrative Council of 15 December 2015 adopting the Rules relating to Fees for Unitary Patent 
Protection, SC/D 2/15, in particolare l’art. 2 contenente la tabella delle tasse di rinnovo. Si veda anche 
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/Tasse%20brevetto%20unitario_%20italiano.pdf. 
472 Art. 13 regolamento n. 1257/2012: «L’UEB trattiene il 50 % delle tasse di rinnovo di cui all’articolo 11 
corrisposte per i brevetti europei con effetto unitario. L’importo rimanente è ripartito tra gli Stati membri 
partecipanti secondo la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo stabilita conformemente all’articolo 
9, paragrafo 2. 2. Per conseguire gli obiettivi enunciati nel presente capo, la quota di distribuzione delle 
tasse di rinnovo fra gli Stati membri partecipanti è basata sui seguenti criteri equi, giusti e pertinenti: a) il 
numero delle domande di brevetto; b) la dimensione del mercato, garantendo un importo minimo da 
ripartire tra ciascuno Stato membro partecipante; c) una compensazione agli Stati membri partecipanti che 
hanno: i) una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB; ii) un livello di attività 
brevettuale sproporzionatamente basso; e/o iii) acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea 
dei brevetti in tempi relativamente recenti». 
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2.1. Il brevetto europeo con effetto unitario come oggetto di proprietà 
L’art. 7 del regolamento n. 1257/2012 disciplina la fattispecie del brevetto europeo 
con effetto unitario come oggetto di proprietà. Da una prima lettura della disposizione si 
nota immediatamente l’assenza di una qualsiasi definizione del termine “oggetto di 
proprietà”473; il regolamento si limita infatti ad affermare che il brevetto europeo con effetto 
unitario, in tal senso, è considerato alla stregua di un brevetto nazionale e a rinviare alla 
disciplina nazionale474. 
Nella normativa UE relativa alla proprietà intellettuale, tuttavia, il termine non è 
nuovo. Il legislatore europeo ha disciplinato le vicende giuridiche relative ai diritti di 
privativa come oggetti di proprietà nel regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario 
(ora marchio dell’Unione europea)475 (artt. 16-24), nel regolamento n. 6/2002 sui disegni e 
modelli comunitari476 (artt. 27-32) e nel regolamento n. 2100/1994 sulla privativa 
comunitaria sui ritrovati vegetali477 (artt. 22-29). Nei casi indicati, il legislatore europeo ha 
cercato di contemperare due diverse esigenze: da un lato, ha cercato di adottare regole 
uniformi per tutto il mercato interno allo scopo di qualificare il diritto di proprietà 
industriale come oggetto di proprietà, dall’altro, ha posto dei limiti alla normativa europea 
attraverso rinvii alla disciplina nazionale, allo scopo di non interferire con il diritto civile 
nazionale478. Dai regolamenti citati emerge che nella nozione di diritto di proprietà 
intellettuale come oggetto di proprietà rientrano: il trasferimento del diritto (anche tramite 
                                                      
473 Art. 7, par. 1, regolamento n. 1257/2012: «un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto 
di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto 
nazionale dello Stato membro partecipante […]». 
474 Si parlava già di brevetto comunitario come oggetto di proprietà nella convenzione di Lussemburgo del 
1975 e nel successivo Accordo del 1989 (artt. 38-44) e nella proposta sul brevetto comunitario del 200 
(artt. 14-24). In questi casi, però, si specificava la nozione di brevetto comunitario come oggetto di 
proprietà attraverso una serie di regole relative, ad esempio, al trasferimento, alle licenze o alle procedure 
fallimentari. 
475 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, modificato 
dal regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015. 
476 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. 
477 Regolamento (CE) n. 2100/1994 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria 
per ritrovati vegetali. 
478 Art. 16 regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, art. 27 regolamento n. 6/2002 sui disegni e 
modelli comunitari e art. 22 regolamento n. 2100/1994 sulla protezione delle varietà vegetali. Cfr. H. 
Ullrich, The property aspects of the European patent with unitary effect: a national perspective for a European 
prospect?, in I. Govaere, D. Hanf (eds.), Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law, 
Les dimensions internes et externes du droit européen à l’épreuve – Liber Amicorum Paul Demaret, Bruxelles, 
P.I.E. Peter Lang, 2013, pp. 485-486.  
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successione)479, le licenze480, la possibilità di essere oggetto di altri diritti reali481, l’esecuzione 
forzata482 e la procedura di insolvenza483.  
Si aggiunge inoltre che tale disciplina si applica sia al titolo già registrato sia alla domanda 
di privativa.  
Vista l’assenza di una nozione di brevetto europeo con effetto unitario come oggetto 
di proprietà all’interno del regolamento n. 1257/2012, attraverso un’interpretazione 
sistematica, si potrebbe sostenere che nella definizione siano incluse tutte le vicende 
giuridiche appena menzionate484. Tuttavia, alla luce di quanto detto, occorre aggiungere due 
precisazioni. 
In primo luogo, il considerando 10 del regolamento n. 1257/2012, affermando che le 
licenze obbligatorie dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri in 
relazione ai rispettivi territori, esclude che le stesse ricadano nell’ambito di applicazione 
dell’art. 7 regolamento n. 1257/2012.  
In secondo luogo, a differenza di quanto avviene per i marchi, i disegni e modelli e le 
varietà vegetali, il citato art. 7 si applica solamente a seguito della registrazione dell’effetto 
unitario; tutte le vicende giuridiche relative alla domanda di brevetto saranno soggette al 
diritto nazionale individuato sulla base dell’art. 74 CBE485, non a quello individuato della 
disposizione in esame. Il resto delle situazioni giuridiche citate precedentemente, relative 
allo sfruttamento del brevetto come oggetto di proprietà, è interamente lasciato alla 
disciplina nazionale.  
Prima di analizzare i criteri di determinazione della legge applicabile, ci si potrebbe 
chiedere di che tipo di rinvio si tratti. A questo scopo si possono distinguere due tipologie: 
                                                      
479 Artt. 17 e 18 regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, art. 28 regolamento n. 6/2002 sui 
disegni e modelli comunitari e art. 23 regolamento n. 2100/1994 concernente la privativa comunitaria per 
ritrovati vegetali. 
480 Art. 22 regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, art. 32 regolamento n. 6/2002 sui disegni e 
modelli comunitari e artt. 27 e 29 regolamento n. 2100/1994 concernente la privativa comunitaria per 
ritrovati vegetali. 
481 Art. 19 regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario e art. 29 regolamento n. 6/2002 sui disegni e 
modelli comunitari. 
482 Art. regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, art. 30 regolamento n. 6/2002 sui disegni e 
modelli comunitari e art. 24 regolamento n. 2100/1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati 
vegetali. 
483 Art. 21 regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, art. 31 regolamento n. 6/2002 sui disegni e 
modelli comunitari e art. 25 regolamento n. 2100/1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati 
vegetali. 
484 Cfr. T. Müller-Stoy, F. Paschold, in http://upc-forum-munich.de/site/wp-
content/uploads/unitary_patent_and_national_law.pdf.  
485 Art. 74 CBE: «Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo 
come oggetto di proprietà è soggetta, in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla 
legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale». 
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un rinvio di carattere generale alle leggi nazionali, comprese quindi le regole di conflitto del 
diritto internazionale privato, oppure un rinvio a disposizioni specifiche del diritto interno 
a uno Stato. In assenza di una precisa indicazione all’interno dello stesso art. 7 regolamento 
n. 1257/2012, un forte indizio si potrebbe individuare nel considerando 9 dello stesso 
regolamento, secondo cui, per tutte le questioni non trattate dal regolamento, si applicano 
«le disposizioni della CBE, l’accordo TUB, incluse le disposizioni che definiscono la portata 
di tale diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto nazionale 
privato». Detto considerando rappresenta chiaramente un rinvio di carattere generale che 
ricomprende le conflict of laws rules del diritto internazionale privato486. Quindi, applicabili 
in via residuale sono, ad esempio: il regolamento Bruxelles I bis sulla competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e le decisioni in materia civile e commerciale487, il 
regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali488 e il regolamento 
Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali489. Dal momento che il 
considerando 9 del regolamento n. 1257/2012 fa espresso riferimento all’applicabilità del 
diritto internazionale privato solo in relazione ai casi non disciplinati dal regolamento, è 
condivisibile ritenere che il rinvio operato dall’articolo in questione sia un rinvio specifico 
al diritto sostanziale della sola normativa nazionale490.  
2.1.1. I criteri di individuazione della legge applicabile  
L’art. 7 del regolamento n. 1257/2012 individua i criteri determinanti la legge 
applicabile al brevetto europeo con effetto unitario come oggetto di proprietà.  
I primi due criteri sono descritti nel primo paragrafo della disposizione in esame: in 
primo luogo, si applica la legge dello Stato in cui il richiedente, in base al registro europeo 
dei brevetti, aveva la residenza o la sede principale delle attività alla data di deposito della 
domanda di brevetto europeo; in secondo luogo, qualora il primo criterio non trovi 
                                                      
486 T. Müller-Stoy, F. Paschold, Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Recht des Vermögens, in 
«GRUR Int», fasc. 7, 2014, pp. 648-649. 
487 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale (Bruxelles I bis). 
488 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). 
489 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 luglio 2007, sulla legge 
applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali (Roma II). 
490 Cfr. T. Müller-Stoy, F. Paschold, Europäisches Patent mit einheitlicher cit. pp. 648 e 649; M.R. McGuire, 
European Patent Package: das Zusammenspiel von EPVO, EPGÜ und nationalem Patentrecht, in 
«Mitteilungen der deutschen Patentanwälte», fasc. 12, 2015, p. 541; L. Tochtermann, Die Lizenzierung des 
Einheitspatents aus kollisionsrechtlicher Perspektive, in «GRUR Int», fasc. 8-9, 2016, p. 725. 
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applicazione, si applica la legge dello Stato in cui il richiedente aveva una sede delle attività491 
(sempre alla data di deposito della domanda di brevetto europeo)492. Il terzo paragrafo 
contiene un terzo criterio residuale: nel caso in cui il richiedente non aveva la residenza, la 
sede principale o la sede secondaria delle attività in uno Stato membro partecipante, la legge 
applicabile è quella dello Stato in cui ha sede l’Organizzazione europea dei brevetti, cioè 
quella tedesca493. Inoltre, in caso di contitolarità della domanda di brevetto, a norma del 
secondo paragrafo, si applica il primo criterio al co-richiedente iscritto per primo; se ciò non 
è possibile si fa riferimento al successivo co-richiedente in ordine di iscrizione. Il secondo 
criterio si applica solamente nel caso in cui nessun contitolare abbia la sede principale delle 
attività o la residenza in uno Stato membro partecipante.  
Sulla base di quanto esposto, si nota che l’informazione sullo Stato (o meglio, sulla 
disciplina nazionale applicabile) in cui il proprietario del brevetto ha la residenza o la sede 
principale dell’attività o altrimenti la sede secondaria delle attività, si dovrebbe ricavare 
direttamente dal registro europeo dei brevetti494. Inoltre, la data rilevante per la 
determinazione della legge applicabile non è quella di registrazione degli effetti unitari del 
brevetto europeo, ma la data di deposito della domanda di quest’ultimo. Se, da un lato, la 
stretta correlazione tra l’art. 7 del regolamento n. 1257/2012 e il registro europeo dei brevetti 
può apparentemente avere il vantaggio di fare in modo che l’informazione relativa alla legge 
applicabile sia facilmente accessibile al pubblico, in realtà, dall’altro lato, tale scelta 
comporta una serie di problematiche. 
Per quanto concerne il primo criterio, l’interpretazione dei termini “residenza” e 
“sede principale delle attività” solleva alcune criticità. Senza il riferimento al registro 
europeo dei brevetti, le nozioni di “residenza” e di “sede principale delle attività” sarebbero 
                                                      
491 Il par. 1, lett. b, dell’art. 7 regolamento n. 1257/2012 parla di «sede delle attività». Anche in questo caso 
sarebbe necessaria un’interpretazione uniforme del termine. Intanto si potrebbe anticipare che per sede 
delle attività si intende una sede secondaria o un’agenzia, una succursale o una filiale (termini ripresi 
dall’art. 49 TFUE, relativo al diritto di stabilimento).  
492 Art. 7, par. 1, regolamento n. 1257/2012: «Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto 
di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto 
nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al 
registro europeo dei brevetti: a) il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di 
deposito della domanda di brevetto europeo; o b) se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una 
sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo».  
493 L’organizzazione europea dei brevetti ha sede a Monaco di Baviera. 
494 Il registro europeo dei brevetti è un registro, aperto alla consultazione pubblica tenuto dall’Ufficio 
europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni relative alla domanda di brevetto europeo 
quali, ad esempio, il numero della domanda, la data di deposito, il titolo dell’invenzione, gli Stati contraenti 
designati, le generalità del richiedente, tra cui il domicilio e la sede dello stesso, ecc. La normativa relativa 
al registro europeo dei brevetti è contenuta nell’art. 127 CBE e nella regola 143 del regolamento di 
esecuzione della CBE. 
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interpretabili autonomamente, facendo riferimento, ad esempio, agli altri titoli di proprietà 
industriali europei e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tuttavia, dal momento che 
il legislatore europeo ha voluto creare un legame di dipendenza tra l’individuazione della 
legge applicabile ex art. 7 regolamento n. 1257/2012 e le informazioni contenute nel registro 
europeo dei brevetti, ci si aspetta una perfetta corrispondenza tra quanto richiesto dall’art. 
7 e dalla CBE circa l’obbligo di iscrizione in quest’ultimo della residenza e della sede 
principale delle attività495. In realtà, le formulazioni contenute nel regolamento n. 1257/2012 
e nel regolamento di esecuzione della CBE sono, in due delle tre lingue ufficiali, differenti. 
Mentre la versione inglese è totalmente armonizzata (in entrambi i casi si parla di residence 
e principal place of business), nelle altre due lingue ufficiali vi sono delle discrepanze 
linguistiche496. Se per quanto riguarda la residenza, la dicitura è la stessa, (Wohnsitz e 
domicile), per quanto concerne la sede dell’attività, all’indicazione della “sede principale 
dell’attività” contenuta nel regolamento n. 1257/2012 (den Sitz seiner Hauptniederlassung e 
principal établissement) corrisponde, nel regolamento di esecuzione della CBE, la semplice 
indicazione della sede del richiedente (Sitz e siége)497. Occorre inoltre aggiungere che la 
regola 41 del regolamento di esecuzione della CBE afferma che «[…] gli indirizzi [relativi 
alla residenza e alla sede principale delle attività] devono essere indicati secondo un rapido 
recapito della corrispondenza all’indirizzo indicato [..]». In assenza di un esame formale che 
verifichi che l’indirizzo indicato sia effettivamente quello relativo alla sede principale della 
società o all’effettiva residenza della persona fisica, è probabile che nel registro europeo dei 
brevetti siano indicati indirizzi differenti rispetto a quelli richiesti dall’art. 7 del regolamento 
n. 1257/2012.  
Per questo motivo, posta la scelta di basarsi sul registro europeo dei brevetti, la 
soluzione più semplice e più trasparente, per individuare la legge nazionale applicabile, 
sarebbe stata quella di rinviare direttamente alla residenza e alla sede principale delle attività 
iscritte nel registro europeo dei brevetti, senza l’enunciazione del primo criterio. D’altronde, 
                                                      
495 La regola 143 del regolamento d’esecuzione della CBE, per quanto riguarda le generalità del richiedente 
o proprietario del brevetto, rimanda alla regola 41, par. 2, lett. c, dello stesso, secondo la quale, nel registro 
del brevetto europeo deve essere annotato: «il nome, l’indirizzo, la cittadinanza, lo Stato del domicilio e 
della sede del richiedente. Per le persone fisiche il cognome deve precedere il nome. Le persone giuridiche 
e le società assimilate alle persone giuridiche a norma della legislazione che le disciplina devono essere 
nominate con la loro designazione ufficiale. Gli indirizzi devono essere indicati secondo un rapido recapito 
della corrispondenza all’indirizzo indicato e devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni 
amministrative pertinenti, ivi compreso l’eventuale numero civico. E ̀ raccomandata l’indicazione del 
numero di fax e telefonico».  
496 Nella traduzione italiana delle regole di esecuzione si parla addirittura di domicilio (invece che 
residenza, utilizzata nel regolamento n. 1257/2012) e di sede del richiedente (invece che sede principale). 
497 Cfr. T. Müller-Stoy, F. Paschold, Europäisches Patent mit einheitlicher cit., p. 650. 
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l’intenzione del legislatore europeo, molto probabilmente, è sempre stata quella di far sì che 
il registro europeo dei brevetti fosse il criterio di collegamento con la legge applicabile.  
Dal secondo criterio emergono ulteriori profili problematici. Innanzitutto, a norma 
delle regole 143 e 41 del regolamento d’esecuzione alla CBE, si suppone che il registro 
europeo dei brevetti contenga solamente l’informazione relativa alla residenza o alla sede 
(principale) delle attività. Quindi, in base al registro in questione, non sarebbe possibile 
dedurre la presenza di un’eventuale altra sede, a meno che nello stesso non sia indicato un 
ulteriore indirizzo, non coincidente con lo Stato di residenza, che non rappresenti la 
residenza né la sede principale delle attività. Qualora non vi fosse tale indicazione, 
un’eventuale sede secondaria non risulterebbe in nessun documento dell’UEB. In questa 
ipotesi, si potrebbe presupporre che sia applicabile il criterio residuale. Per evitare 
l’applicazione della legge tedesca, si potrebbe ipotizzare che il richiedente possa applicare 
una legge differente solo nel caso in cui dimostri che, al momento del deposito della 
domanda, quindi diversi anni prima rispetto alla registrazione degli effetti unitari, avesse una 
sede secondaria delle attività in uno Stato membro partecipante. Oltre alle difficoltà 
derivanti dall’onere della prova a cui sarebbe tenuto il proprietario del brevetto di cui si è 
riferito pocanzi, il problema maggiore è riscontrabile in un qualsiasi soggetto terzo che non 
avrà a disposizione alcun documento ufficiale dove verificare a che brevetto nazionale sia 
equiparato quello con effetto unitario498.  
La situazione si complica ulteriormente in caso di più sedi di attività collocate in 
diversi Stati membri partecipanti. Il regolamento n. 1257/2012 non prevede espressamente 
questa ipotesi, anzi sembra dare per scontato che ci possa essere solo una sede delle attività 
oltre a quella principale499. Parte della dottrina500 ha sostenuto che, anche in questo caso, si 
applica il criterio residuale, essendo impossibile determinare quale delle diverse sedi delle 
attività possa essere eletta come sede indicata dall’art. 7, par. 1, regolamento n. 1257/2012.  
Tale interpretazione sembra però essere discriminatoria: una società che ha una sola 
sede secondaria all’interno del territorio degli Stati membri partecipanti potrebbe applicare, 
sicuramente a suo vantaggio, sempre nei limiti delle osservazioni effettuate, la legge dello 
Stato in cui ha la sede secondaria delle attività, mentre una società che ha più di una sede 
                                                      
498 Ivi, p. 651. 
499 Nell’art. 7, par. 3, regolamento n. 1257/2012 si fa riferimento a «la sede principale» e non a «una sede 
di attività» come nel par. 1 lett. b dello stesso articolo. Non sembra essere quindi concepita l’ipotesi di più 
sedi di attività. 
500 T. Müller-Stoy, F. Paschold, Europäisches Patent mit einheitlicher cit., pp. 652-653. 
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secondaria nel territorio degli Stati partecipanti sarebbe equiparata ad una società 
totalmente estranea ai suddetti territori, sottostando così al criterio residuale. 
Sulla base dell’attuale formulazione del regolamento n. 1257/2012, viste le difficoltà 
di individuazione della sede secondaria, il secondo criterio previsto dall’art. 7 di tale 
regolamento pare raramente applicabile. Per valorizzare tale criterio sarebbe almeno 
necessaria una modifica delle regole di esecuzione della CBE, aggiungendo all’art. 42, par. 
2 lett. c, dello stesso, la possibilità di inserire, oltre alla sede principale, anche un’eventuale 
sede secondaria delle attività. Sebbene questa ipotesi possa risultare utile a livello pratico, 
non convince l’idea che debba essere un regolamento di esecuzione di una convenzione 
internazionale, di cui fanno parte anche altri Stati non membri dell’Unione europea, a 
cambiare le proprie regole per adeguarsi e per armonizzarsi a quelle di un regolamento 
europeo. 
Alla luce di queste considerazioni, a parere di chi scrive, sarebbe stato probabilmente 
più semplice e più logico che tutte le informazioni correlate all’individuazione della legge 
applicabile al brevetto europeo con effetto unitario come oggetto di proprietà (quindi: la 
residenza, la sede principale delle attività e, in mancanza, una sede secondaria delle attività) 
fossero svincolate dal registro europeo dei brevetti e fossero contenute nel registro per la 
tutela unitaria, prendendo, come punto di riferimento temporale, non la data di deposito 
della domanda, ma quella di registrazione degli effetti unitari. Ciò avrebbe ovviato a tutti i 
problemi appena esposti. Infatti, al momento della registrazione, il richiedente avrebbe 
potuto fornire tutte le informazioni richieste dall’art. 7 del regolamento n. 1257/2012. 
Seguendo tale regime, nel registro della tutela unitaria, consultabile pubblicamente, sarebbe 
stata inserita l’effettiva sede principale e, in mancanza, la sede secondaria delle attività. In 
caso di più sedi secondarie si sarebbero potuti scegliere dei criteri di eleggibilità delle varie 
sedi piuttosto che rimettere la scelta direttamente in capo al richiedente. Questa ipotesi 
avrebbe inoltre reso le informazioni facilmente accessibili da soggetti terzi. Una scelta di 
questo tipo sarebbe stata comunque pienamente giustificabile dal fatto che il brevetto 
europeo con effetto unitario, pur non essendo un nuovo titolo di proprietà intellettuale, sia 
sottoposto a una disciplina materiale differente da quella contenuta all’interno della CBE.  
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2.1.2. Le criticità del meccanismo del rinvio alla legge nazionale 
Dall’analisi della disciplina contenuta all’art. 7 del regolamento n. 1257/2012, oltre ai 
già esaminati problemi di coordinamento con la CBE, dovuti al discutibile riferimento al 
registro europeo dei brevetti, emergono diverse criticità.  
Innanzitutto, va premesso che, rispetto al panorama precedente, il rinvio operato 
dall’art. 7 sembrerebbe produrre due vantaggi. In primo luogo, ad un brevetto europeo con 
effetto unitario si applica una sola legge nazionale individuata tramite i criteri citati in 
precedenza e non tante discipline nazionali quanti sono i brevetti nazionali di cui si dispone 
a seguito del rilascio del brevetto europeo. In secondo luogo, si tratta di un rinvio statico; la 
disciplina applicabile al brevetto europeo con effetto unitario come oggetto di proprietà 
rimane inalterata anche in caso di modifica della residenza del proprietario del brevetto o in 
caso di cambiamento dello stesso proprietario, con conseguenze apparentemente positive 
dal punto di vista della certezza del diritto501.  
Tuttavia, se a un brevetto europeo con effetto unitario si applica, prendendo come 
riferimento il momento del deposito della domanda, una sola legge nazionale, 
paradossalmente, a venticinque brevetti con effetto unitario, i cui titolari hanno residenza 
nei venticinque differenti Stati membri partecipanti (presupponendo che tutti gli Stati 
abbiano ratificato l’Accordo TUB) si possono applicare venticinque discipline nazionali 
diverse502.  
Le difficoltà pratiche, in questo senso, sono intuibili attraverso alcuni esempi. 
Si pensi al caso di un trasferimento di un intero asset di beni intangibili in cui sono 
ricompresi brevetti precedentemente acquistati da diverse società con sedi principali in 
differenti Stati membri partecipanti: ciascun brevetto sarà soggetto a leggi nazionali 
differenti, con implicazioni negative anche sotto il profilo del valore degli stessi titoli di 
proprietà intellettuale503.  
Non solo, in caso di cessioni del brevetto o concessioni in licenza, l’utilizzo della 
disciplina nazionale di ciascuno Stato membro partecipante crea non poche difficoltà in 
                                                      
501 Cfr. M.R. McGuire, European Patent Package: cit., p. 541; L. Tochtermann, Die Lizenzierung des 
Einheitspatents aus kollisionsrechtlicher Perspektive, cit., p. 725. 
502 Nello stesso senso, J. Drexl, The european unitary patent system: on the ‘unconstitutional’ misuse of 
conflict law of rules, in «Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research 
Paper» No. 15-01, p. 11. 
503 H. Ullrich, The property aspects of the european patent with unitary effect cit., pp. 490-491. 
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capo agli operatori economici che non hanno familiarità con i diritti nazionali dei vari 
Stati504. 
Ci si potrebbe chiedere inoltre se la decisione di individuare la legge applicabile in 
base alla nazionalità del richiedente non sia una violazione indiretta del principio di non 
discriminazione, ai sensi dell’art. 18 TFUE, il quale vieta ogni tipo di discriminazione in base 
alla nazionalità. Infatti, gli operatori economici residenti in uno degli Stati membri 
partecipanti hanno il vantaggio che al brevetto europeo con effetto unitario come oggetto di 
proprietà si applichi la disciplina domestica. Al contrario, le società e gli individui residenti 
in Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, ai cui brevetti con effetto 
unitario si applica la legge tedesca, dovranno sostenere costi di adattamento e informazione 
molto più elevati. 
Come si è visto, il completo rinvio alla disciplina nazionale da parte dell’art. 7 può 
produrre incertezza giuridica, mancanza di trasparenza e aumento dei costi. Come era stato 
presentato nella proposta di regolamento del 2000 e come avviene per i diritti di proprietà 
industriale europei, sarebbe stato preferibile determinare gli aspetti fondamentali del diritto 
di privativa come oggetto di proprietà direttamente nel regolamento. L’unitarietà di tutela 
del brevetto risulta minata dalla frammentazione normativa a cui è lo stesso regolamento n. 
1257/2012 a fare riferimento.  
2.2. Il principio di esaurimento del diritto derivante da brevetto 
Il problema della frammentazione normativa si pone anche in riferimento al diritto 
sostanziale del brevetto europeo con effetto unitario. Come più volte rilevato, la portata 
della protezione non è disciplinata all’interno del regolamento n. 1257/2012, bensì 
nell’Accordo TUB, agli artt. 25-28. Il regolamento contiene una sola norma sostanziale, la 
quale rappresenta null’altro che la codificazione del principio di esaurimento comunitario. 
Si tratta di un principio sviluppato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia505 
invocando la libera circolazione dei beni e dei servizi, contenuto negli attuali artt. 34-36 
                                                      
504 A tal proposito, A. Landi, M. Venturello, La circolazione del brevetto ad effetto unitario, in «Contratto e 
impresa. Europa», vol. 19, 2014, p. 513, secondo cui le esigenze di mercato chiedono invece certezza del 
diritto.  
505 Storicamente, una delle prime sentenze che ha aperto la strada al principio di esaurimento è stata la 
sentenza Grundig/Costen, nella quale la Corte ha affermato che un accordo di distribuzione esclusiva, 
tendente a tenere distinti i mercati all’interno della Comunità, è comunque idoneo a falsare la concorrenza 
e quindi vietato ex art. 81 del Trattato CE (ex art. 81 e attuale art. 101 TFUE). Corte di giustizia, sentenza 
del 13 luglio 1966, cause riunite C-56/64 e C-58/64, Costen e Grundig c. Commissione europea. Il primo 
caso in cui è stato formulato il principio di esaurimento risale agli anni ’70, in una pronuncia pregiudiziale 
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TFUE506, e il diritto alla concorrenza, come strumenti fondamentali per il mantenimento del 
mercato unico507. In base a tale principio, qualora un prodotto coperto da un titolo europeo 
di proprietà intellettuale venga immesso, dallo stesso proprietario o comunque con il suo 
consenso, nel mercato di un qualsiasi Stato membro dell’Unione europea (o in uno Stato 
dello Spazio Economico Europeo), il titolare del diritto di proprietà industriale perde i 
diritti di privativa su quel bene specifico.  
L’art. 6 del regolamento n. 1257/2012 afferma infatti che «i diritti conferiti dal 
brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato 
da tale brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto 
unitario, dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato dell’Unione dal titolare del 
brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare del brevetto non abbia motivi legittimi 
per opporsi all’ulteriore commercializzazione del prodotto».  
Mentre l’art. 6 si occupa dell’esaurimento dei diritti relativi al brevetto europeo con 
effetto unitario, l’art. 29 dell’Accordo TUB disciplina l’esaurimento dei diritti conferiti dal 
                                                      
sottoposta da un giudice tedesco in materia di copyright. Secondo la Corte «un diritto connesso al diritto 
d’autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato membro di prodotti messi in 
commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione 
che tale messa in commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto, che 
contribuisca all’isolamento dei vari mercati nazionali, è in contrasto con lo scopo essenziale del trattato, il 
quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico», sentenza dell’8 giugno 1971, causa C-78/70, 
Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Großmärkte, par. 12. Il principio di esaurimento dei diritti 
verrà espresso in diverse sentenze successive, attraverso le quali lo stesso verrà esteso anche agli altri titoli 
di proprietà intellettuale. Cfr. sentenza del 31 ottobre 1974, causa C-16/74, Centrafarm BV e a. c. Sterling 
Drug per quanto riguarda i brevetti e sentenza del 22 giugno 1976, causa C-119/75, Terrapin / Terranova 
per i marchi.  
506 Art. 34 TFUE: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché 
qualsiasi misura di effetto equivalente». Art. 35 TFUE: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni 
quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente» e art. 36 TFUE: «Le disposizioni 
degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al 
transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della 
salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio 
artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, 
tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione 
dissimulata al commercio tra gli Stati membri». 
507 J. Drexl, Patent exhaustion and free transit at the interface of public health and innovation policed: lessons 
to be learned from EU competition law practice, in I. Calboli, E. Lee (eds.), Research Handbook on 
Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2016, pp. 
249 ss.; C.M. Stothers, The European internal market: exhaustion plus, in Ivi, pp. 169 ss.; C. Heath, Patent 
Rights and the “Specific Mechanism” to Prevent Parallel Imports, in «IIC», fasc. 4, 2014, pp. 405 ss. Per 
quanto riguarda la relazione tra il nuovo sistema del brevetto europeo con effetto unitario e la disciplina 
della concorrenza, si veda, ad esempio, M. Malaga, The European Patent with Unitary Effect: Incentive to 
Dominate, in «IIC», fasc. 4, 2014, pp. 621 ss. Per approfondimenti in tema si vedano anche i manuali di 
diritto industriale, quali, ad esempio, A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., pp. 
457-458; M. Scuffi, M. Franzosi, Diritto industriale italiano, Padova, CEDAM, 2014, pp. 51 ss.; P. Auteri, 
G. Floridia, V.M. Mangini, et al., Diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza, 5. ed., Bologna, 
Giappichelli, 2016, pp. 239-241. 
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brevetto europeo: «i diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi 
ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul 
mercato dell’Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare 
non abbia motivi legittimi per opporsi all’ulteriore commercializzazione del prodotto».  
La disciplina appare identica: in entrambi i casi il principio di esaurimento si applica 
in tutto e, contemporaneamente, nel solo mercato dell’Unione europea. Tuttavia, mentre 
l’art. 6 del regolamento n. 1257/2012 può essere interpretato dalla Corte di giustizia, non si 
può dire lo stesso per l’art. 29 dell’Accordo, essendo contenuto in un accordo internazionale. 
È vero però che il Tribunale unificato deve rispettare il primato dell’Unione europea e, di 
conseguenza, armonizzare l’interpretazione di quest’ultima disposizione con la consolidata 
giurisprudenza europea in merito.  
2.3. L’assenza di un’armonizzazione sul diritto di preuso 
Sulla base dell’art. 30 TRIPs508 che permette l’adozione di «limitate eccezioni ai diritti 
esclusivi conferiti da un brevetto», gli Stati membri prevedono nelle loro normative interne 
il c.d. diritto di preuso, cioè il diritto in capo a una persona che stava utilizzando, 
possedendo o, in alcuni casi, preparando un’invenzione, prima che per questa sia stata fatta 
domanda di brevetto da parte di un terzo, di continuare ad utilizzarla anche a seguito del 
rilascio del brevetto. Si tratta quindi di un’eccezione del diritto di privativa a favore del c.d. 
preutente. Lo scopo di tale eccezione è all’incirca lo stesso per tutti gli Stati: proteggere 
l’investimento fatto da terzi su una determinata invenzione coperta da segreto industriale 
(salvaguardando il suo utilizzo, sebbene sia stata brevettata da altri) ed evitare forme di 
abuso del diritto509. Il terzo “preutente” deve però aver agito con lealtà, buona fede o 
comunque in mancanza di abuso del diritto510. 
Sebbene la ratio della disciplina sia la stessa per i vari Stati membri, il contenuto del 
preuso cambia da Stato a Stato. Ci sono Stati (Belgio, Francia, Lussemburgo e Portogallo) 
                                                      
508 Art. 30 Accordo TRIPs: «I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da 
un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del 
brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei 
legittimi interessi dei terzi». 
509 In tema di limitazioni ed eccezioni al diritto dei brevetti si rimanda a una recente analisi fatta 
dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale su gran parte degli Stati facenti parte 
dell’Organizzazione stessa. Standing Committee on the Law of the Patents, Exceptions and limitations to 
patent rights: prior use, Ginevra, 21 ottobre 2013, SCP/20/6.  
510 W.H. Müller, Die zukünftige Gestaltung des Vorbenutzungsrechts von Erfindungen in der Europäischen 
Gemeinschaft: ein Beitrag zur Harmonisierung des europäischen Patentrechts, Berlin, Berlin-Verl. Spitz, 
2011, interim. 
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in cui il solo possesso dell’invenzione, prima della data di deposito o della data di priorità 
della domanda di brevetto da parte di un terzo, è costitutivo del diritto di preuso in capo al 
preutente. Nel Code de la propriété industrielle francese, ad esempio, si parla di diritto di 
preuso come diritto di sfruttare l’invenzione oggetto di un brevetto altrui, laddove se ne era 
già in possesso prima della data di deposito del brevetto511. In tutti gli altri Stati, si può 
utilizzare un’invenzione, successivamente coperta da brevetto, solo se sono state poste in 
essere delle attività che dimostrino un utilizzo effettivo dell’invenzione stessa. 
Inoltre, in molti Stati (Italia esclusa) si parla sia di utilizzo sia di preparativi intesi 
all’utilizzo dell’invenzione. Un esempio è la disciplina inglese che fa riferimento all’ipotesi 
di preparativi “seri ed effettivi” come costitutivi del diritto in questione512.  
Ancora, a differenza di Belgio, Francia, Lussemburgo, Olanda e Portogallo, i quali 
non prevedono restrizioni all’utilizzo dell’invenzione brevettata da parte del preutente, tutti 
i rimanenti Stati membri permettono l’utilizzo anteriore dell’invenzione nei limiti in cui 
questa sia già stata utilizzata. 
Gli Stati che prevedono maggiori restrizioni sono l’Italia e la Spagna. Per quanto 
riguarda l’Italia, ai sensi dell’art. 68, co. 2, del codice di proprietà industriale italiano513, il 
diritto del preutente consiste nel continuare a usare l’invenzione nei limiti in cui questa, nei 
dodici mesi precedenti alla data di deposito della domanda di brevetto o della priorità, sia 
già stata utilizzata.  
                                                      
511 Art. 613-7 Code de la propriété industrielle: «Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou 
de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention 
objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit 
reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie 
de l’entreprise auquel il est attaché». 
512 Art. 64 Patents Act 1977: «(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United 
Kingdom before the priority date of the invention - (a) does in good faith an act which would constitute 
an infringement of the patent if it were in force, or (b) makes in good faith effective and serious 
preparations to do such an act, has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, 
notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another 
person to do the act.  
If the act was done, or the preparations were made, in the course of a business, the person entitled to the 
right conferred by subsection (1) may - (a) authorise the doing of that act by any partners of his for the 
time being in that business, and (b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body 
corporate on its dissolution), to any person who acquires that part of the business in the course of which 
the act was done or the preparations were made. (3) Where a product is disposed of to another in exercise 
of the rights conferred by subsection (1) or (2), that other and any person claiming through him may deal 
with the product in the same way as if it had been disposed of by the registered proprietor of the patent». 
513 Art. 68, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: «chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di 
deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda 
dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme 
all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del 
preutente». 
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Occorre infine sottolineare che fino ad ora sono state usate le parole utilizzazione e 
azione in modo fungibile. Tuttavia, si precisa che mentre in alcuni Stati, come il Regno Unito 
e l’Irlanda, il diritto di preuso si estrinseca nel fatto che il preutente possa legittimamente 
porre in essere un atto (act) che sarebbe normalmente considerato contraffazione, in altri 
Stati, invece, si fa diretto riferimento all’utilizzazione dell’invenzione. Si potrebbe fare 
l’esempio del codice di proprietà industriale italiano, del Patentgesetz tedesco514 o di quello 
austriaco515, i quali pongono l’accento sul diritto di usare l’invenzione qualora ne sia stato 
fatto un precedente utilizzo. 
Queste elencate sono solo alcune delle differenze che si ritrovano nelle varie discipline 
nazionali degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata516.  
Già nel Libro verde del 1997 preparato dalla Commissione517 si prospettava la 
necessità di un’armonizzazione della disciplina relativa all’eccezione in esame. Nella 
proposta di regolamento del 2000518, ad esempio, era contenuta una disposizione che 
disciplinava in maniera precisa e uniforme le condizioni attraverso le quali un terzo 
preutente avrebbe potuto beneficiare dell’invenzione brevettata da altri519. Nonostante ciò, 
                                                      
514 Art. 12 PatG: «Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits 
im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen 
hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden 
Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert 
werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen 
mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, 
welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die 
er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat. Steht dem Patentinhaber ein 
Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung 
maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine 
Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen». 
515 Art. 23 PatG: «Die Wirkung des Patentes tritt gegen denjenigen nicht ein, der bereits zur Zeit der 
Anmeldung im guten Glauben die Erfindung im Inland in Benützung genommen oder die zu solcher 
Benützung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (Vorbenützer). (2) Der Vorbenützer ist befugt, 
die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten 
auszunützen. (3) Diese Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. (4) 
Der Vorbenützer kann verlangen, dass seine Befugnis vom Patentinhaber durch Ausstellung einer 
Urkunde anerkannt wird. Wird diese Anerkennung verweigert, so hat auf Antrag das Patentamt über den 
erhobenen Anspruch in dem für den Anfechtungsprozess vorgesehenen Verfahren zu entscheiden. Die 
anerkannte Befugnis ist auf Ansuchen des Berechtigten in das Patentregister einzutragen». 
516 Per approfondimenti si rimanda a A. Keukenschrijver, Zur sachlichen Reichweite des 
Vorbenutzungsrecht, in «GRUR», fasc. 10-11, 2001, pp. 944 ss.; W.H. Müller, Die zukünftige Gestaltung 
des Vorbenutzungsrechts von Erfindungen in der Europäischen Gemeinschaft cit. 
517 Commissione europea, Promuovere l’innovazione tramite il brevetto. Libro verde sul brevetto comunitario 
e sul sistema dei brevetti in Europa, COM (97) 314 def., p. 16. 
518 Commissione europea, Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, 
COM(2000) 412 def. 
519 Art 12 proposta di regolamento 2000: «1. Il brevetto comunitario non può venir opposto a chi in buona 
fede ed ai fini della propria impresa ha utilizzato l’invenzione nella Comunità, o compiuto preparativi 
effettivi e seri per tale utilizzazione, prima della data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione della 
priorità, della data di priorità della domanda in base alla quale è stato concesso il brevetto (denominato 
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il regolamento n. 1257/2012 non contiene alcun riferimento al diritto di preuso. Il diritto 
all’utilizzazione anteriore è invece trattato dall’art. 28 dell’Accordo TUB secondo cui: 
«Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per 
un’invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una 
precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale 
invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto 
per la stessa invenzione». Tale disposizione parla indistintamente di brevetto, quindi si 
riferisce sia al brevetto europeo “tradizionale” sia al brevetto europeo con effetto unitario. 
Come già più volte enunciato, il considerando 9 del regolamento n. 1257/2012 prevede 
l’applicabilità delle disposizioni dell’Accordo TUB a tutte le questioni che non sono 
direttamente trattate dal regolamento in questione. Si può quindi concludere che l’art. 28 
dell’Accordo TUB si applica anche al brevetto europeo con effetto unitario.  
Occorre tuttavia constatare come l’art. 28 dell’Accordo TUB sia privo di portata 
innovativa: da una parte, il diritto di preuso è disciplinato dalla normativa nazionale, 
dall’altra, è limitato al territorio dello Stato in cui il soggetto terzo ha acquisito tale diritto, 
nei modi e nei limiti previsti dalla normativa di tale Stato. Il diritto di preuso, ancorato 
all’interno dei confini nazionali e assoggettato a discipline non completamente armonizzate, 
sembra rappresentare dunque un’eccezione al carattere unitario del brevetto. A ciò si 
aggiunge il fatto che tale disciplina gioca a favore del proprietario del diritto di privativa, il 
quale può strategicamente sfruttare la frammentazione normativa esistente520.  
Vista l’introduzione dell’art. 28 dell’Accordo TUB, applicabile dal Tribunale in 
riferimento sia ai brevetti europei “tradizionali” sia ai brevetti europei con effetto unitario, 
si ritiene che gli Stati membri contraenti abbiano perso l’occasione di delineare delle regole 
comuni sul diritto di preuso.  
                                                      
nel seguito «l’utilizzatore anteriore»); ai fini della sua impresa l’utilizzatore anteriore ha il diritto di 
proseguire l’utilizzo dell’invenzione o di utilizzarla nel modo previsto nei preparativi. 2. Il diritto 
dell’utilizzatore anteriore può essere trasmesso inter vivos o mortis causa soltanto congiuntamente 
all’azienda dell’utilizzatore stesso ovvero a quella parte di essa in cui ha avuto luogo l’utilizzazione o si sono 
svolti i preparativi». 
520 A. Kaisi fa l’esempio del proprietario del brevetto che, allo scopo di evitare che sia concesso il diritto di 
utilizzazione anteriore a terzi preutenti, può brevettare una sola parte dell’invenzione e dare al brevetto 
un’efficacia unitaria, preferendo brevettare altre parti dell’invenzione tramite brevetti europei o 
direttamente nazionali. A. Kaisi, Finally a Single European Right for EU? cit., p. 175. Cfr. anche N. Lee, 
Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions through the UE Patent 
Package, in R.M. Ballardini, M. Norrgård, N. Bruun (eds.), Transitions in European Patent Law. Influences 
of the Unitary Patent Package, cit., pp. 226-227. 
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2.4. La (mancanza di una) disciplina delle licenze 
Oltre al diritto di preuso, merita attenzione la disciplina delle licenze. Attraverso un 
contratto di licenza, il titolare del brevetto (il licenziante) permette ad un soggetto terzo (il 
licenziatario) di utilizzare l’invenzione brevettata a fronte del pagamento di un corrispettivo. 
A tale tipologia di licenza, definita licenza “contrattuale”, si distingue la c.d. licenza 
obbligatoria, cioè la possibilità di ottenere una licenza senza il consenso del titolare. Come 
già osservato, mentre le licenze contrattuali rientrano nell’ambito del brevetto europeo con 
effetto unitario come oggetto di proprietà, con conseguente applicazione dell’art. 7 
regolamento n. 1257/2012, le licenze obbligatorie, in virtù del considerando 10 dello stesso 
regolamento, sono soggette alla disciplina nazionale. Alla luce di tali premesse, si procede 
ora con l’esame di tale disciplina, differenziando le due tipologie di licenza. 
2.4.1. (segue) le licenze contrattuali 
Nel regolamento n. 1257/2012 l’unico riferimento relativo alle licenze contrattuali, si 
trova nell’art. 3, par. 2, secondo cui il brevetto europeo con effetto unitario «può essere 
concesso in licenza in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una 
parte di esso»521. L’iniziale proposta della Commissione vincolava la concessione della 
licenza del brevetto europeo con effetto unitario a tutto il territorio degli Stati membri 
partecipanti522. Considerando che un tale ambito di estensione territoriale della licenza 
avrebbe comportato la richiesta, da parte del titolare del brevetto, di corrispettivi molto 
elevati, la scelta della Commissione non avrebbe di certo favorito lo sviluppo e la 
concorrenza all’interno del mercato unico. Per questa ragione, tale previsione è stata, in 
maniera del tutto condivisibile, modificata, aprendo così la possibilità di concedere una 
licenza anche in relazione a una sola parte del territorio in cui il brevetto con effetto unitario 
ha efficacia. 
                                                      
521 Cfr. considerando 15, regolamento n. 1257/2012: «Per favorire e agevolare lo sfruttamento economico 
di un’invenzione tutelata da un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare di tale brevetto dovrebbe 
poterlo concedere in licenza contro un corrispettivo adeguato. A tal fine, il titolare del brevetto dovrebbe 
poter depositare all’UEB una dichiarazione secondo la quale è pronto a concedere una licenza contro un 
corrispettivo adeguato. In tal caso, il titolare del brevetto dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse 
di rinnovo a decorrere dal ricevimento di tale dichiarazione da parte dell’UEB». 
522 Nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria COM(2011) 215 def., 
la Commissione suggeriva che le licenze contrattuali dovessero essere concesse solamente per tutto il 
territorio degli Stati membri partecipanti. 
 155 
Il regolamento n. 1257/2012 si limita a regolare gli effetti geografici delle licenze, 
senza indicare quando o in che modo (ad esempio in relazione alla forma523, alla tipologia di 
licenza o a eventuali restrizioni) un brevetto può essere licenziabile. Per quanto concerne il 
marchio dell’UE, ad esempio, l’art. 22 del regolamento n. 207/2009524 detta alcune regole 
generali: chiarisce che le licenze possono essere esclusive piuttosto che non esclusive e 
specifica i limiti entro i quali il licenziatario può agire525. Ciò significa che i requisiti di 
licenziabilità sono lasciati alla disciplina nazionale individuata dall’art. 7 del regolamento n. 
1257/2012526. 
                                                      
523 In relazione alla forma, ad esempio, si precisa che le varie discipline nazionali differiscono tra loro. 
Germania, Regno Unito e Danimarca non impongono alcun tipo di requisito formale, mentre in Francia e 
Grecia è obbligatoria la forma scritta.  
524 Art. 22, regolamento (CE) n. 207/2009 cit., modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424, cit.: «1. Il 
marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i 
quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non 
esclusive. 2. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un 
licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine a) alla sua durata; b) alla forma 
disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato; c) alla natura dei prodotti o servizi 
per i quali la licenza è rilasciata; d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o e) alla qualità dei 
prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario. 3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il 
licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso 
del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il 
titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un’azione per contraffazione entro termini 
appropriati. 4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del 
marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. 5. Su richiesta di una delle parti, 
la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio comunitario sono iscritti nel registro e 
pubblicati». 
525 Secondo L. Tochtermann, sebbene sia vero che, in assenza di una norma specifica circa le licenze 
contrattuali, tutte le questioni relative alle restrizioni delle stesse sono disciplinate dalla legge nazionale, 
tuttavia occorre interpretare quest’ultima alla luce della disciplina contenuta nei regolamenti relativi agli 
altri diritti di proprietà intellettuale europei. In ogni caso, tutte le questioni aperte potranno essere risolte 
tramite il diritto nazionale. L. Tochtermann, Die Lizenzierung des Einheitspatents aus kollisionsrechtlicher 
Perspektive, cit., pp. 723-725. 
526 V. Supra, par. 2.1.1. Dal momento che, secondo le statistiche dell’UEB, tutti i brevetti richiesti da 
persone fisiche o giuridiche residenti in territori terzi rispetto a quelli in cui ha effetto il brevetto europeo 
con effetto unitario (non tenendo in considerazione eventuali sedi secondarie) rappresentano più della 
metà del totale e poiché tra gli Stati membri partecipanti il maggior numero di domande di brevetto 
proviene dalla Germania, la legge tedesca acquisirà sempre più importanza. Per esempio, per quanto 
riguarda le licenze, si consiglia M.R. McGuire, Die Patentlizenz im System des BGB, in «Mitteilungen der 
deutschen Patentanwälte», fasc. 5, 2013, pp. 207 ss. 
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Diverso è il discorso relativo alla legge applicabile al contratto di licenza; non essendo 
questo differente da un qualsiasi altro tipo di contratto, a norma dell’art. 3 del regolamento 
Roma I527, la legge applicabile è quella scelta dalle parti528.  
Equiparabili alle licenze contrattuali, sono le c.d. licenze di diritto529. L’art. 8 
regolamento n. 1257/2012 dispone infatti che «il titolare di un brevetto europeo con effetto 
unitario può depositare una dichiarazione presso l’UEB secondo la quale il titolare è pronto 
a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come licenziatario contro un 
corrispettivo adeguato. Una licenza ottenuta a norma del presente regolamento è equiparata 
a una licenza contrattuale». Infine, l’art. 11, par. 3, regolamento n. 1257/2012 prevede, in 
linea con il considerando 5 dello stesso regolamento, una riduzione delle tasse di rinnovo in 
caso di una dichiarazione ex art. 8530, incentivando così, tramite licenze, la circolazione 
dell’innovazione531.  
2.4.2. (segue) le licenze obbligatorie 
Come già anticipato, per licenza obbligatoria si intende la possibilità di ottenere una 
licenza di un determinato brevetto (o un altro titolo di proprietà industriale) senza il 
consenso del titolare. Questo istituto ha la funzione di «prevenire eventuali effetti negativi 
di un monopolio posto in essere attraverso»532 il brevetto o comunque di ogni abuso che 
                                                      
527 Art. 3 regolamento Roma I: «1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è 
espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono 
designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono 
convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava 
in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di 
altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge 
applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai 
sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi. 3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla 
situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è 
stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale 
diverso paese non permette di derogare convenzionalmente. 4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti 
alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di 
una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione 
delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali 
non è permesso derogare convenzionalmente. 5. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge 
applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13». 
528 Per quanto riguarda la natura giuridica dei contratti di licenza si rimanda a, ad esempio a B. Ubertazzi, 
IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung, in «GRUR Int», fasc. 2, 2010, pp. 103 ss.  
529 La licenza di diritto è il risultato di un’offerta “al pubblico” della licenza di un determinato brevetto. 
Nell’ordinamento italiano è disciplinata all’art. 80 del codice della proprietà industriale. 
530 Cfr. Rule 12 delle regole relative al brevetto europeo con effetto unitario (UPR) che precisa la modalità 
di deposito della dichiarazione concernente una licenza di diritto.  
531 A. Landi, M. Venturello, La circolazione del brevetto ad effetto unitario, cit., p. 519. 
532 Consiglio dell’Unione europea, Proposta riveduta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto 
comunitario, 7 aprile 2009, 8588/09, considerando 6. 
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potrebbe derivare dal diritto di privativa. Si tratta quindi di un sistema di bilanciamento, in 
cui il monopolio del proprietario del brevetto viene mitigato allo scopo di promuovere 
l’innovazione e di tutelare l’interesse pubblico. L’art. 5A, par. 2, della Convenzione di Parigi 
per la protezione della proprietà intellettuale prevede la possibilità per gli Stati di consentire 
il rilascio di licenze obbligatorie allo scopo «di prevenire gli abusi che potrebbero risultare 
dall’esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto». Tale possibilità è stata 
strettamente limitata dalle condizioni previste dall’art. 31 dell’Accordo TRIPs533, il quale 
impone, in capo agli Stati contraenti, una serie di restrizioni nella regolamentazione della 
materia in esame534. L’Accordo TRIPs impone un’articolata normativa relativa i presupposti 
procedurali diretti al rilascio delle licenze obbligatorie, non determinando tuttavia i requisiti 
                                                      
533 Art. 31 Accordo TRIPs: «Qualora la legislazione di un Membro consenta altri usi dell’oggetto di un 
brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l’uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi 
da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni: a) l’autorizzazione dell’uso in questione si 
considera nei suoi aspetti peculiari; b) l’uso in questione può essere consentito soltanto se precedentemente 
l’aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l’autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e 
modalità commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di 
tempo. Un Membro può derogare a questo requisito nel caso di un’emergenza nazionale o di altre 
circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In situazioni d’emergenza 
nazionale o in altre circostanze d’estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima 
possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica amministrazione o l’impresa, 
senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido è o sarà 
utilizzato da o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente; c) l’ambito 
e la durata dell’uso in questione sono limitati allo scopo per il quale esso è stato autorizzato; nel caso della 
tecnologia dei semiconduttori lo scopo è unicamente l’uso pubblico non commerciale oppure quello di 
correggere un comportamento, risultato in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, 
anticoncorrenziale; d) l’uso in questione non è esclusivo; e) l’uso non è alienabile, fuorché con la parte 
dell’impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento; f) l’uso in questione è autorizzato prevalentemente 
per l’approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo autorizza; g) l’autorizzazione dell’uso in 
questione può, fatta salva un’adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone autorizzate, essere 
revocata se e quando le circostanze che l’hanno motivata cessano di esistere ed è improbabile che tornino 
a verificarsi. L’autorità competente ha il potete di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di tali 
circostanze; h) in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico 
dell’autorizzazione; i) la legittimità di qualsiasi decisione relativa all’autorizzazione dell’uso in oggetto è 
sottoposta a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un’autorità superiore distinta 
del Membro in questione; j) qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l’uso in oggetto è 
sottoposta a controllo giurisdizionale o altro controllo esterno da parte di una distinta autorità superiore 
del Membro in questione; k) i Membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f) 
qualora l’uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento risultato, in seguito a 
procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessità di correggere pratiche 
anticoncorrenziali può essere presa in considerazione nel determinare l’importo del compenso in tali casi. 
Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di un’autorizzazione se e quando le condizioni 
che l’hanno motivata hanno probabilità di ripresentarsi; l) qualora l’uso in questione sia autorizzato per 
consentire lo sfruttamento di un brevetto (“il secondo brevetto”) che non si possa sfruttare senza 
contraffazione di un altro brevetto (“il primo brevetto”), si applicano le seguenti condizioni supplementari: 
i) l’invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve implicare un importante avanzamento tecnico di 
considerevole rilevanza economica in relazione all’invenzione rivendicata nel primo brevetto; ii) il titolare 
del primo brevetto ha diritto ad una controlicenza a condizioni ragionevoli per l’uso dell'invenzione 
rivendicata nel secondo brevetto; e iii) l’uso autorizzato in relazione al primo brevetto non è alienabile 
fuorché con la cessione del secondo brevetto». 
534 Cfr. l’analisi di G. Contaldi, La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. cit., pp. 197-202. 
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sostanziali in materia535. Pertanto, sebbene tale disposizione armonizzi in parte i limiti entro 
i quali i legislatori nazionali possono operare in relazione alle licenze obbligatorie, il sistema 
non è completamente omogeneo tra gli Stati membri dell’UE536.  
In primis, ad eccezione della Lituania537, tutti gli Stati membri prevedono limitazioni 
o eccezioni relative alle licenze obbligatorie. Le varie discipline nazionali generalmente 
distinguono tre situazioni in cui è possibile rilasciare questo tipo di licenza: nel caso in cui 
un’invenzione secondaria non possa essere utilizzata senza pregiudicare i diritti relativi ad 
un altro brevetto precedentemente concesso, quando il titolare del brevetto non utilizza (o 
non utilizza sufficientemente) l’invenzione brevettata o, infine, nell’ipotesi in cui ci sia un 
interesse pubblico sull’invenzione538.  
La prima ipotesi di licenza obbligatoria, relativa a un’invenzione dipendente da 
un’altra invenzione coperta da brevetto, è tendenzialmente trattata in modo simile dai vari 
Stati membri. Essa viene rilasciata in caso di «importante progresso tecnico di considerevole 
importanza economica»539 e, in alcuni casi, nell’ipotesi di infruttuoso tentativo di ottenere 
una licenza dal proprietario del brevetto (es. in Italia, in Germania e in Francia).  
Per quanto concerne la seconda ipotesi, sono riscontrabili delle differenze sia nella 
definizione di mancata attuazione sia nelle condizioni in cui la licenza obbligatoria viene 
concessa540.  
                                                      
535 Ivi, p. 207. 
536 L’unico atto dell’UE relativo alle licenze obbligatorie in materia di brevetti è il Regolamento (CE) n. 
816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di 
licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati 
all’esportazione verso Paesi con problemi di salute pubblica. 
537 La Lituania prevede le licenze obbligatorie in tre casi: quando l’invenzione sia legata alle varietà vegetali, 
ai prodotti farmaceutici a norma del regolamento n. 816/2006, cit.; qualora l’invenzione protetta da 
brevetto sia legata a pubblica necessità, a sicurezza nazionale, o alla salute pubblica; se la Corte determina 
che il modo di sfruttamento del brevetto sia anti-competitivo. Non è quindi prevista la licenza in caso di 
mancato utilizzo dell’invenzione. 1994 m. sausio 18 d. Patentų įstatymas Nr. I-372, artt. 38, 38/1 e 39. 
538 H. Ullrich, Mandatory Licensing Under Patent Law and Competition Law: Different Concerns, 
Complementary Rules, in R.M. Hilty, K-C. Liu (eds.), Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways 
Forward, Verlag, Berlin, Heidelberg, Springer, 2015, pp. 336-337. 
539 Art. 71 codice della proprietà industriale. Anche gli altri Stati fanno riferimento a simili concetti. Ad 
esempio nel PatG tedesco, all’art. 24, si cita «einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher 
wirtschaftlicher Bedeutung»; l’art. L613-15 del Code de la propriété intellectuelle francese parla di «progrès 
technique important et présente un intérêt économique considérable»; l’art. 48A, par. 1, lett. b, fa riferimento 
ad un «important technical advance of considerable economic significance»; anche l’art. 54, par. 4, del Patent 
Act (Rijkswet) 1995 olandese si riferisce ad un considerevole vantaggio tecnico comprendente un 
considerevole valore economico; l’art. 36 del PatG austriaco, similmente, parla di «wichtigen technischen 
Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung» o l’art. 46, par. 1, del Patents Act svedese riporta, 
come condizione, un importante vantaggio tecnico di sostanziale valore economico.  
540 In tutti gli Stati è presente la condizione secondo cui non devono esserci ragionevoli motivi per cui il 
proprietario del brevetto non usi l’invenzione. 
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Ad esempio, Stati come il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la 
Grecia, l’Italia, il Portogallo, la Spagna e la Svezia stabiliscono un termine, a seguito del 
quale può essere applicata la disciplina delle licenze obbligatorie, di tre anni dalla 
concessione del brevetto o di quattro anni a seguito del deposito della domanda. Il Regno 
Unito, l’Irlanda e l’Olanda prevedono il solo termine di tre anni dalla data di rilascio del 
brevetto. In Germania e in Austria, invece, si possono richiedere licenze obbligatorie dopo 
un “termine ragionevole”541. 
Più varia è la disciplina relativa alla licenza obbligatoria concessa per ragioni di 
interesse pubblico. Oltre al mero interesse pubblico, in Francia, ad esempio, si parla di salute 
pubblica (art. L613-16 Code de la propriété industrielle francese), interesse economico 
nazionale (art. L613-18 Code de la propriété industrielle francese) e difesa nazionale (art. 
L613-19 Code de la propriété industrielle francese)542, in Belgio di difesa militare e energia 
nucleare (art. 31, par. 4, Loi sur les brevets d’invention belga), in Polonia anche di protezione 
ambientale (art. 82 codice diritto industriale polacco), in Germania di non esercizio 
dell’invenzione brevettata (o non prevalentemente) nel mercato tedesco (art. 26, par. 4, 
Patentgesetz tedesco) o, nel Regno Unito, di concorrenza sleale (art. 50A Patents Act inglese). 
Un’ipotesi peculiare si trova nel codice di proprietà industriale italiano il quale 
«nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità» lo Stato 
può espropriare il brevetto in corso di brevettazione o comunque può limitare 
l’espropriazione «al diritto di uso per i bisogni dello Stato»543. 
Da questa sommaria ricostruzione544 si possono comunque intuire le diversità 
normative tra i vari Stati. Sebbene dai precedenti lavori delle istituzioni europee sul brevetto 
comunitario emergesse l’intenzione di armonizzare la materia in esame, l’unico riferimento 
relativo alle licenze obbligatorie si trova non in un articolo del regolamento n. 1257/2012 (o 
comunque nell’Accordo TUB), ma in un considerando del primo, il quale afferma che «le 
                                                      
541 V. ad esempio, art. 24, par. 1, PatentGesetz tedesco: «Die nicht ausschließliche Befugnis zur 
gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maßgabe der 
nachfolgenden Vorschriften erteilt (Zwangslizenz), sofern 1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die 
Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und 2. das öffentliche Interesse 
die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet» (che aggiunge comunque il previo tentativo di ottenere una 
licenza obbligatoria) e art. 36, par. 4, del PatentGesetz austriaco.  
542 Nel Code de la propriété industrielle francese si differenziano le licenze d’uffice (relative all’interesse 
pubblico), concesse dall’amministrazione, da quelle obligatorie, concesse invece dal giudice. 
543 Art. 141 codice della proprietà industriale italiano. 
544 Standing Committee on the Law of the Patents, Exceptions and limitations to patent rights: compulsory 
liceses and/or governament use (part I) e (part II), Ginevra, 3-7 Novembre 2014, SCP/21/4 REV e SCP/21/5 
REV. 
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licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate 
dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori». 
Senza una disciplina dettagliata circa l’utilizzo delle licenze obbligatorie, la situazione 
è simile all’ipotesi, precedentemente esaminata, relativa all’utilizzazione anteriore. Il 
brevetto europeo con effetto unitario ha carattere unitario in tutto il territorio della 
cooperazione rafforzata tranne per quanto riguarda il diritto di preuso e le licenze 
obbligatorie, i quali producono i loro effetti limitatamente ai singoli Stati membri 
partecipanti e sulla base delle varie normative degli stessi. Se per quanto concerne le licenze 
volontarie o contrattuali, il partizionamento del territorio ha un effetto vantaggioso dal 
punto di vista concorrenziale, la frammentazione normativa e territoriale delle licenze 
obbligatorie non sembra essere in linea con il carattere unitario del brevetto né con il 
principio di libero scambio delle merci545. Alla luce delle considerazioni svolte si potrebbe 
concludere che, sebbene sia comprensibile la scelta di lasciare alle varie discipline nazionali 
l’ipotesi di licenza obbligatoria in caso di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, proprio 
perché legata agli interessi di ciascuno Stato, sarebbe stato più opportuno, da un lato, 
armonizzare la disciplina relativa alle altre due tipologie di licenze e dall’altro estendere la 
concessione della licenza obbligatoria a tutto il territorio degli Stati membri partecipanti546.  
2.5. La disciplina applicabile in caso di violazione del brevetto 
Un’ultima questione su cui si vuole porre attenzione riguarda la disciplina applicabile 
in caso di violazione del brevetto. Il tema è solamente accennato nel considerando 13 del 
regolamento n. 1257/2012 il quale si limita a suggerire che il regime applicabile al 
risarcimento dei danni debba rimanere disciplinato dalla normativa degli Stati membri 
partecipanti, in particolare dalle disposizioni di attuazione dell’art. 13 direttiva 
2004/48/CE547 (direttiva enforcement). 
                                                      
545 H. Ullrich sostiene che, essendo il brevetto con effetto unitario disciplinato dal diritto UE, sarebbe 
necessaria una specifica autorizzazione da parte del legislatore europeo a rinviare alla disciplina nazionale 
per quanto riguarda le licenze obbligatorie. Un mero considerando non può, secondo il professor Ullrich, 
essere considerato come un’autorizzazione alla stregua di una disposizione contenuta in uno specifico 
articolo del regolamento n. 1257/2012 (come, ad esempio, l’art. 5 regolamento n. 1257/2012). H. Ullrich, 
Select from Within the System: the European patent with unitary effect, cit. p. 43. La compatibilità di questa 
disposizione potrebbe eventualmente essere decisa dalla Corte di giustizia. 
546 Sicuramente una disciplina unitaria circa le licenze obbligatorie sarebbe stata auspicabile all’interno del 
regolamento europeo e non nell’Accordo TUB, altrimenti questa sarebbe stata applicata dal TUB anche in 
relazione al brevetto europeo.  
547 Art. 13 direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale: «Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le 
competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con 
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Ci si potrebbe chiedere quale sia la disciplina nazionale applicabile, dal momento che 
la protezione del brevetto europeo con effetto unitario si estende in tutto il territorio degli 
Stati membri partecipanti. 
Si potrebbe pensare che la norma di riferimento sia l’art. 5, par. 3, del regolamento n. 
1257/2012 il quale rimanda alle regole di individuazione del diritto applicabile contenute 
nell’art. 7 del regolamento citato precedentemente esaminato. Tuttavia, la norma contenuta 
nell’art. 5, par. 3, disciplina la portata della protezione, ossia gli atti avverso cui il brevetto 
fornisce tutela, non i rimedi esperibili contro tali atti. La normativa applicabile all’ipotesi di 
violazione del brevetto non emerge neppure dall’art. 68, par. 1, dell’Accordo TUB548, in 
quanto quest’ultimo rappresenta semplicemente la base di competenza del Tribunale 
unificato in relazione alle cause sul risarcimento del danno.  
In caso di violazione del brevetto, si applica dunque l’art. 8 del Regolamento Roma 
II549. Mentre ai sensi del primo paragrafo di tale articolo, in caso di violazione di un diritto 
di proprietà intellettuale, la legge applicabile è quella dello Stato per il quale la protezione è 
chiesta, a norma del secondo paragrafo, in caso di violazione di un diritto di proprietà 
                                                      
ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto 
danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l’autorità 
giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche 
negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore 
della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato 
al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, 
una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto 
essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di 
proprietà intellettuale in questione».  
548 Art. 68 Accordo TUB: «Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, 
consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un’attività di 
violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito 
a causa della violazione. 2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe 
se non si fosse verificata alcuna violazione. L’autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla 
violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo. 3. Allorché il tribunale fissa i danni: a) tiene 
conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato 
guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi 
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla 
violazione; o b) in alternativa alla lettera a), può fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base 
ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora 
l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del brevetto in questione. 4. Nei casi in 
cui l’autore della violazione non ha preso parte all’attività di violazione consapevolmente o con motivi 
ragionevoli per saperlo, il tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo». 
549 M.R. McGuire, European Patent Package: das Zusammenspiel von EPVO, EPGÜ und nationalem 
Patentrecht cit., p. 542. Più in generale, sull’art. 8 del regolamento Roma II, si rimanda a F. Marongiu 
Bonaiuti, Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato, Milano, Giuffré, 2013; S. 
Bariatti, The law Applicable to the Infringement of IP Rights under che Rome II Regulation, in Id. Litigating 
Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project, Padova, 
Cedam, 2010; N. Boschiero, Infringement of Intellectual Property Rights under Rome II Regulation. A 
Commentary of Article 8 of Rome II Regulation, in «Yearbook of Private International Law», 2007. 
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intellettuale a carattere unitario, la legge applicabile è «quella del Paese in cui è stata 
commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento 
comunitario».  
È dunque evidente che l’art. 8, par. 1, regolamento Roma I faccia riferimento al “fascio 
di brevetti nazionali” che derivano dal brevetto europeo e che l’art. 8, par. 2, regolamento 
Roma I sia senza dubbio applicabile ai titoli di proprietà intellettuale europei unitari 
(marchi, disegni e modelli, varietà vegetali). In questa prospettiva, nell’ipotesi in cui sia 
violato un brevetto europeo con effetto unitario, ci si potrebbe chiedere quale dei due 
paragrafi sia applicabile550. Come è stato già dimostrato, il brevetto europeo con effetto 
unitario non è comparabile né agli altri titoli unitari dell’UE, poiché non possiede un vero e 
proprio carattere “unitario”, né al brevetto europeo “tradizionale”, in quanto i suoi effetti 
si estendono a tutto il territorio degli Stati membri partecipanti.551 In realtà, si nota 
immediatamente che, sebbene tale nuovo brevetto non sia propriamente unitario, non risulta 
possibile individuare la legge applicabile in base al «Paese per il quale la protezione è 
chiesta», proprio perché la protezione concerne un territorio non limitato ai confini 
nazionali. Ne consegue che, nell’ipotesi in esame, si applica la legge dello Stato membro 
partecipante in cui è stata commessa la violazione, ex art. 8, par. 2, regolamento Roma II. 
3. Brevetto nazionale, brevetto europeo e brevetto europeo con effetto unitario 
Il brevetto europeo con effetto unitario non sostituisce le forme di tutela brevettuale 
già esistenti. Il considerando 26 del regolamento n. 1257/2012 dispone infatti che lo stesso 
«dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri partecipanti di concedere brevetti nazionali 
e non dovrebbe sostituire la normativa degli Stati membri partecipanti sui brevetti. I 
richiedenti un brevetto dovrebbero conservare la libertà di optare per un brevetto nazionale, 
un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più 
Stati contraenti la CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno 
o più Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti». Nel panorama 
europeo coesisteranno dunque tre livelli di protezione brevettuale: il brevetto nazionale, 
totalmente gestito dagli uffici brevettuali degli Stati membri, con effetto limitato al territorio 
                                                      
550 Cfr. J. Drexl, Münchener Kommentar zum BGB, 6 Auflage, München, C.H. Beck, 2014, Linee 144-148; 
M.R. McGuire, European Patent Package: das Zusammenspiel von EPVO, EPGÜ und nationalem 
Patentrecht, cit., p. 542.  
551 V. Supra, cap. II, par. 3.3. 
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dello Stato in cui esso è concesso; il brevetto europeo “tradizionale”, il quale, a seguito del 
rilascio da parte dell’UEB, si articola in un “fascio di brevetti nazionali” ai sensi dell’art. 64 
CBE; infine, il brevetto europeo con effetto unitario, il quale, a seguito del rilascio dall’UEB, 
acquista un’efficacia unitaria in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti.   
Il legislatore non predilige una tipologia di brevetto piuttosto che un’altra, ma lascia 
agli operatori economici la possibilità di optare per la protezione che più soddisfa le loro 
esigenze. Tale scelta sarà senza dubbio strategica, basata sull’analisi del regime delle 
traduzioni, dei costi da sostenere, del mercato in cui operano e del sistema giurisdizionale 
competente552. In questa sede non ci si occuperà dei motivi che portano a preferire un 
brevetto nazionale piuttosto che un brevetto europeo con effetto unitario, ma si focalizzerà 
l’attenzione sul rapporto di coesistenza553 tra queste tre forme di protezione554. 
3.1. Il sistema di doppia protezione tra brevetto europeo e brevetto nazionale 
Tralasciando momentaneamente il brevetto europeo con effetto unitario, si analizza 
ora il rapporto tra brevetto europeo “tradizionale” e brevetto nazionale. Sebbene attraverso 
la CBE sia stata raggiunta una discreta armonizzazione in ambito brevettuale, possono 
comunque sussistere alcune differenze tra le varie discipline nazionali, in ordine, ad esempio, 
ai requisiti di rilascio o agli effetti della protezione555.  
In questa prospettiva, l’art. 139, par. 3, CBE lascia piena libertà agli Stati di decidere 
se vietare o meno la doppia protezione: «ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se e a 
quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un’invenzione esposta 
tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda 
di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una 
priorità è rivendicata, la medesima data di priorità». Prendendo in considerazione i soli Stati 
dell’Unione europea, la maggior parte di questi hanno optato per la non ammissione di una 
                                                      
552 In merito alle scelte strategiche degli operatori economici si rimanda a H. Ullrich, Le futur système de 
protection des inventions par brevets, cit., pp. 58-59; R. Teschemacher, Das Einheitspatent – zu Risiken und 
Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Anwalt, cit., pp. 156 ss.; M. Köllner, Wieder national anmelden? Eine 
Handreichung für Skeptiker des Einheitspatent, in «Mitteilungen der deutschen Patentanwälte», fasc. 6, 
2013, pp. 253 ss.  
553 Cfr. (anche per la scelta della parola coesistenza) M. Ficsor, Coexistence of national patents, European 
patents and patents with unitary effect, cit., pp. 95 ss.  
554 Per un’analisi approfondita dell’ipotesi di cumulo e doppia protezione dei diritti di proprietà industriale 
si veda, ad esempio, M.R. McGuire, Kumulation und Doppelschutz	Ursachen und Folgen des Schutzes einer 
Leistung durch mehrere Schutzrechte, in «GRUR», fasc. 9, 2011, pp. 768 ss. 
555 J. Chudziak, Das Verhältnis zwischen zukünftigem Einheitspatent und nationalem Patent mit 
überschneidendem Schutzumfang und gleichem Zeitrang, in «GRUR», fasc. 9, 2015, pp. 839 ss.  
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protezione cumulativa. All’infuori di Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Ungheria e 
Svezia, i quali permettono la doppia protezione, per tutti gli altri Stati membri il brevetto 
nazionale cessa di avere effetto alla data in cui il termine per promuovere l’opposizione al 
brevetto europeo è scaduto senza che sia fatta opposizione o qualora la procedura di 
opposizione si sia definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto 
europeo (Belgio, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Regno Unito, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna) o, ancora, qualora il brevetto nazionale sia stato rilasciato, se tale data è 
posteriore a quella dei primi due requisiti (Cipro, Germania, Irlanda, Italia556, Lussemburgo, 
Olanda, Repubblica Ceca) o, quando il brevetto europeo è stato rilasciato (Francia). La 
scadenza del brevetto nazionale è inoltre prevista in Portogallo, mentre in Lituania e in 
Bulgaria la doppia protezione non è semplicemente permessa, senza ulteriori dettagli sui 
risvolti giuridici del brevetto nazionale557. La ratio sottostante al divieto della doppia 
protezione è senz’altro quella di evitare un’impropria imposizione dello stesso diritto di 
protezione in giurisdizioni differenti558. Se ne deduce quindi che la coesistenza tra brevetto 
nazionale e brevetto europeo è totalmente disciplinata dal diritto nazionale di ciascuno Stato 
membro. 
                                                      
556 Art. 59 codice della proprietà industriale italiano (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30): «1. Qualora, per la 
medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo 
stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, 
nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla 
data in cui: a) il termine per promuovere l’opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata 
fatta opposizione, ovvero b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento 
in vigore del brevetto europeo, ovvero c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a 
quella di cui alle lettere a) o b). 2.Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, 
il brevetto europeo venga annullato o decada. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, colui che ha 
promosso un’azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione 
a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo 
anteriore». 
557 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/x/index.htm. 
558 La doppia protezione ha indubbiamente il vantaggio di rafforzare il diritto di privativa. Per uno stesso 
territorio, il proprietario di un brevetto può possedere due titoli che proteggono la stessa invenzione. Ciò 
significa che in caso di annullamento di un titolo, l’invenzione rimane comunque protetta dall’altro titolo. 
Salvo correzioni previste dalle leggi nazionali, il concorrente che voglia invalidare il brevetto dovrà 
proporre (e vincere) ben due ricorsi relativi allo stesso contenuto brevettuale. Per questo motivo, la 
normativa dei marchi e dei disegni e modelli europei prevede, in caso di azioni civili simultanee per i titoli 
europei e nazionali, l’incompetenza del tribunale successivamente adito (artt. 109 regolamento n. 207/2009 
sul marchio e art. 95 regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari). La sovrapposizione di 
protezione può sicuramente portare a ulteriori complicazioni. Si pensi, ad esempio, al caso di licenza di un 
brevetto nazionale; ci si può domandare se il licenziatario possa pretendere anche la licenza del brevetto 
europeo con effetto unitario o se il proprietario del brevetto possa licenziare quest’ultimo ad un altro 
operatore economico. Per quest’ultima questione cfr. R. Romandini, R. Hilty, M. Lamping, Stellungnahme 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der 
europäischen Patentreform, in «GRUR Int», fasc. 6, 2016, pp. 554 ss.  
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3.2. Il sistema di doppia protezione in relazione al brevetto europeo con effetto unitario 
Per quanto concerne il brevetto europeo con effetto unitario, occorre distinguere due 
ipotesi: da un lato, la doppia protezione tra il brevetto europeo con effetto unitario e il 
brevetto europeo “tradizionale” e, dall’altro, la possibilità di avvalersi contemporaneamente 
del brevetto europeo con effetto unitario e del brevetto nazionale. 
Il primo caso è disciplinato dal regolamento n. 1257/2012, in particolare dall’art. 4, 
par. 2, che prevede che «gli Stati membri partecipanti adott[i]no tutte le misure necessarie 
per garantire che, laddove l’effetto unitario di un brevetto europeo sia stato registrato e si 
estenda al loro territorio, si consideri che tale brevetto europeo non abbia acquisito efficacia 
come brevetto nazionale nel loro territorio alla data di pubblicazione nel bollettino europeo 
dei brevetti della menzione della concessione». Il regolamento citato impone quindi un 
divieto di doppia protezione tra brevetto europeo “tradizionale” e brevetto europeo con 
effetto unitario. La volontà del legislatore europeo di evitare la doppia protezione emerge 
anche nel secondo periodo del considerando 8 del regolamento n. 1257/2012 che 
preannuncia la regola sopra enunciata: «se la tutela brevettuale unitaria acquista efficacia, 
gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che si consideri che il brevetto europeo 
non abbia acquisito efficacia nel loro territorio come brevetto nazionale in modo da evitare 
un’eventuale doppia tutela brevettuale». Ciò significa che, in caso di registrazione degli 
effetti unitari, si disapplica l’art. 64 CBE a partire dalla data di menzione del rilascio559. 
Questa ipotesi è perfettamente coerente con il primo paragrafo dell’art. 4 del regolamento 
n. 1257/2012, il quale dispone che il brevetto europeo acquista un’efficacia unitaria 
retroattivamente, dal momento della menzione del rilascio del brevetto. 
Se il rapporto tra brevetto europeo con effetto unitario e brevetto europeo è dunque 
disciplinato dal regolamento, nulla si dice a proposito della possibilità di cumulare la 
protezione “unitaria” a quella nazionale.  
Occorre preliminarmente rilevare che, con la creazione del “nuovo brevetto”, si 
prospettavano tre strade percorribili. La prima, sebbene inverosimile, era quella di escludere 
ogni altra forma di protezione brevettuale oltre a quella offerta dall’Unione europea, 
eliminando così la possibilità di richiedere brevetti nazionali560. La seconda era quella di 
lasciare all’operatore economico la possibilità di scegliere (aut-aut) tra protezione europea 
                                                      
559 Sulle criticità circa le modalità di coordinamento tra l’art. 4, par. 2, regolamento n. 1257/2012 e l’art. 64 
CBE, v. H. Ullrich, Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent cit., pp. 42 ss. 
560 L’eliminazione delle regole nazionali sui brevetti non sarebbero state incompatibili con quanto disposto 
dall’art. 345 TFUE secondo cui i trattati lasciano impregiudicati il regime di proprietà negli Stati membri 
qualora la frammentazione giuridica sia incompatibile con il mercato interno.  
 166 
“unitaria” e protezione nazionale. Una terza possibilità, invece, riguardava l’opportunità di 
ottenere la protezione cumulativa sia a livello europeo che a livello nazionale. Escludendo la 
prima ipotesi, che avrebbe avuto come conseguenza, ad esempio, quella di negare l’accesso 
alla protezione brevettuale alle piccole medie imprese interessate al solo mercato nazionale, 
non è chiaro quale sia stata la scelta dell’Unione europea in proposito. 
Secondo parte della dottrina561, dal considerando 26 del regolamento n. 1257/2012 si 
evince la volontà del legislatore europeo di abolire la doppia protezione anche sul piano del 
brevetto nazionale. In questa prospettiva, il principio di opzionalità contenuto in tale 
considerando dovrebbe essere interpretato come una possibilità di scegliere, in modo 
alternativo, la forma di protezione più opportuna. Tale approccio, tuttavia, non trova alcuna 
conferma nel dato normativo. Innanzitutto il considerando in questione non esplicita 
chiaramente l’aut-aut tra le tipologie di brevetto elencate. Inoltre, se questa fosse stata la 
reale intenzione del legislatore, non si comprende come mai non sia stato inserito alcun 
riferimento al divieto di protezione tra brevetto con effetto unitario e brevetto nazionale 
all’interno della stessa disposizione in cui viene disciplinato il rapporto tra il primo e il 
brevetto europeo “tradizionale”.  
Nel silenzio del regolamento, a questo punto ci si potrebbe chiedere se anche al 
“nuovo brevetto” sia applicabile l’art. 139, par. 3, CBE. In caso affermativo, negli Stati 
membri partecipanti che permettono la doppia protezione potrebbero coesistere, 
relativamente allo stesso contenuto brevettuale, due differenti titoli: il brevetto nazionale e 
il brevetto europeo o il brevetto nazionale e il brevetto europeo con effetto unitario562; al 
contrario, in tutti gli altri Stati che non permettono la doppia protezione, conformemente a 
quanto disposto dalla legislazione nazionale, una volta registrato l’effetto unitario, il brevetto 
nazionale che tutela la stessa invenzione perderebbe efficacia563.  
                                                      
561 Si veda, ad esempio, W. Tilmann, UPCA and EPUE-reg – Construction and Application, cit., p. 419; M. 
Nieder, Nationale Verletzungsverfahren in den Zeiten des EPG – Gedanken zum Doppelschutzverbot im 
Patentrecht, in «GRUR Int», fasc. 11, 2014, p. 1034.  
562 Uno dei problemi relativi alla doppia protezione tra brevetto europeo con effetto unitario e brevetto 
nazionale, senza un’indicazione specifica all’interno dei regolamenti come avviene per il marchio dell’UE 
e per i disegni e modelli comunitari, sarà l’ipotesi del doppio ricorso, necessario per invalidare entrambi i 
brevetti. In questo caso i ricorsi saranno di fronte a due giudici differenti: il TUB per il brevetto con effetto 
unitario e il giudice nazionale per il brevetto nazionale. Se è vero che, di fatto, la giurisprudenza del TUB 
andrà ad influenzare le decisioni dei giudizi nazionali, non si può escludere l’ipotesi di decisioni 
contrastanti in capo allo stesso contenuto brevettuale. È proprio qui che si intuisce come possa venir meno 
lo scopo che ha portato alla creazione del TUB, cioè quello di eliminare la frammentazione 
giurisprudenziale in materia brevettuale. 
563 Vista l’introduzione del nuovo sistema dei brevetti europei alcuni Paesi stanno pensando di riformare 
la disciplina in relazione alla doppia protezione per permettere il cumulo tra brevetto nazionale e brevetto 
europeo con effetto unitario. Un esempio è il progetto di riforma tedesco, criticato però dal Max Planck 
Institut für Innovation und Wettbewerb di Monaco. Cfr. R. Romandini, R. Hilty, M. Lamping, 
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A riguardo, parte della dottrina564 sostiene che le disposizioni nazionali che vietano la 
doppia protezione non si riferiscono anche al brevetto europeo con effetto unitario, dal 
momento che a quest’ultimo non si applica la disciplina nazionale ai sensi dell’art. 64 CBE. 
Inoltre, le normative interne fanno esplicito riferimento all’impossibilità di cumulo tra 
brevetto nazionale e brevetto europeo, non includendo dunque il brevetto europeo con 
effetto unitario.  
Questo approccio non è però condivisibile. Il brevetto europeo con effetto unitario 
non è un titolo differente al brevetto europeo. Il regolamento n. 1257/2012 si limita infatti 
ad attribuire e a disciplinare l’efficacia (e la portata) unitaria al titolo europeo già concesso. 
Inoltre, come più volte accennato sulla base del considerando 9 del regolamento n. 
1257/2012, alle questioni non trattate da tale regolamento è applicabile la CBE.  
Per questo motivo, si ritiene che il rapporto tra brevetto nazionale e brevetto europeo 
con effetto unitario sia comunque disciplinato dall’art. 139, par. 3, CBE565. Ciò significa che, 
mentre in tutti quegli Stati in cui è vietata la doppia protezione esisterà solo il brevetto 
europeo con effetto unitario, negli altri Stati, che invece permettono il cumulo, la stessa 
invenzione potrà essere tutelata sia dal brevetto europeo con effetto unitario sia dal brevetto 
nazionale566. 
                                                      
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf 
Grund der europäischen Patentreform, cit., pp. 554 ss.  
564 V. M. Nieder, Nationale Verletzungsverfahren in den Zeiten des EPG cit., pp. 1033 ss. Questa 
argomentazione è stata ripresa anche da C. Osterrieth, 3. Teil. Grundzüge des Europäischen Patentsystem, 
in C. Osterrieth, Patentrecht, 5. Auflage, München, C.H. Beck, 2015, linee 327-331. 
565 Cfr. legge 25 ottobre 2017, n. 163, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, art. 4, par. 3, lett. 
e: «prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni 
con il brevetto nazionale, di cui all’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 
30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l’effetto unitario al brevetto europeo». 
566 Nello stesso senso, J. Chudziak, Das Verhältnis zwischen zukünftigem Einheitspatent und nationalem 
Patent mit überschneidendem Schutzumfang und gleichem Zeitrang, cit., p. 845; S. Luginbühl, Das 
europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), in «GRUR Int», fasc. 4, 2013, p. 307. Anche 
M. Ficsor sostiene l’applicabilità delle disposizioni nazionali in merito alla doppia protezione ma facendo 
riferimento all’art. 7 del regolamento n. 1257/2012. Più precisamente, la questione circa la doppia 
protezione si risolve guardando la legge applicabile a quel brevetto europeo con effetto unitario come 
oggetto di proprietà. Quindi, se per tutti quei brevetti europei con effetto unitario ai quali, a norma dell’art. 
7 regolamento n. 1257/2012, si applica una legge di uno Stato che pone un divieto al cumulo di protezione, 
non sarà prevista una coesistenza di titoli, per i brevetti con effetto unitario a cui si applica la legge di uno 
Stato membro partecipante che prevede la doppia protezione, sarà invece possibile l’ipotesi di cumulo. 
Anche questa argomentazione non è condivisibile. Innanzitutto, non si comprende il ricorso all’art. 7 se 
quest’ultimo individua la legge applicabile solo nelle ipotesi di brevetto come oggetto di proprietà. Inoltre, 
non è chiaro perché il richiedente di un brevetto con effetto unitario che abbia sede principale o secondaria 
in uno Stato che permette la doppia protezione, possa “beneficiare” del cumulo di protezioni (solo nello 
Stato in cui ha sede o in tutti quelli che lo permettono?), mentre il richiedente di un altro brevetto ad 
effetto unitario che abbia sede principale o secondaria in uno Stato che imponga il divieto non possa, senza 
con ciò possa risultare discriminatorio. M. Ficsor, Coexistence of national patents, European patents and 
patents with unitary effect, cit, p. 103. L’ipotesi più convincente è quella che prevede la possibilità di doppia 
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4. I profili problematici del regime delle traduzioni 
Sulla base da quanto disposto dall’art. 118, par. 2, TFUE, è stato adottato il 
regolamento n. 1260/2012, dedicato interamente al regime di traduzione applicabile. È utile 
ricordare come sia stata proprio la scelta linguistica, basata sull’adozione di solo tre lingue 
ufficiali dell’UE, coincidenti con le tre lingue ufficiali della CBE (l’inglese, il francese e il 
tedesco), a portare gli Stati membri ad istituire la cooperazione rafforzata, allo scopo di 
evitare il veto dell’Italia e della Spagna,567 le quali chiedevano di inserire lo spagnolo e 
l’italiano nel regime di traduzione o, in alternativa, utilizzare solo l’inglese568.  
Procedendo con l’analisi del regolamento, la decisione del Consiglio di adottare 
solamente le tre lingue ufficiali dell’UEB anche per il nuovo brevetto europeo con effetto 
unitario si fonda su diverse ragioni. Innanzitutto, l’obiettivo del regolamento in questione è 
quello di creare un regime di traduzione semplice e uniforme569, che assicuri la certezza del 
diritto, incentivi l’innovazione e, in particolare, favorisca le piccole e medie imprese570. 
Inoltre la scelta delle traduzioni applicabili deve far sì che l’accesso al brevetto europeo con 
effetto unitario possa essere più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro571. Per queste 
motivazioni, secondo il Consiglio, il regime linguistico non può prescindere da quello 
previsto dalla CBE; anzi, visto il carattere accessorio del brevetto con effetto unitario572, deve 
basarsi sulla procedura prevista dall’UEB, tenendo in considerazione gli interessi degli 
                                                      
protezione per tutti i proprietari di un brevetto europeo con effetto unitario limitatamente agli Stati che lo 
permettono.  
567 Si ricorda che l’art. 118, par. 2, TFUE prevede l’unanimità del Consiglio nell’adozione del regime di 
traduzione applicabile.  
568 L’art. 119, par. 2, regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario (ora dell’Unione europea) prevede 
cinque lingue ufficiali: il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco.  
569 Considerando 16, regolamento n. 1260/2012: «Poiché l’obiettivo del presente regolamento, 
segnatamente la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per i brevetti europei con effetto 
unitario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della 
portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima 
può intervenire, se del caso, mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo».  
570 Considerando 5, regolamento n. 1260/2012: «Tale regime di traduzione dovrebbe assicurare la certezza 
del diritto e incentivare l’innovazione e, in particolare, favorire le piccole e medie imprese (PMI). Esso 
dovrebbe rendere l’accesso al brevetto europeo con effetto unitario e al sistema brevettuale in generale più 
facile, meno costoso e giuridicamente sicuro». 
571 Ibid. 
572 V. Supra, cap. II, par. 3.3. 
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operatori economici e l’interesse pubblico, in termini di costo del procedimento e 
disponibilità delle informazioni573. 
Date tali premesse, la soluzione linguistica è contenuta all’art. 3, par. 1, del 
regolamento n. 1260/2012, il quale afferma semplicemente che «fatti salvi gli articoli 4 e 6 
del presente regolamento, il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell’effetto 
unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE non sono 
necessarie ulteriori traduzioni». La prima osservazione che si potrebbe avanzare è relativa al 
fatto che, in realtà, il regolamento non preveda alcun regime linguistico. Il regolamento n. 
1260/2012, infatti, non solo riprende quanto previsto dalla CBE, ma rinvia direttamente alla 
disciplina contenuta nella stessa tramite un diretto richiamo all’art. 14, par. 6, CBE574. Ciò 
significa che un’eventuale (sebbene improbabile) modifica delle lingue ufficiali della CBE 
avrebbe una ricaduta diretta sul regime linguistico del brevetto europeo con effetto unitario.  
Inoltre, visto il diretto richiamo al regime del brevetto europeo si potrebbe affermare 
che, mentre il regolamento n. 1257/2012 è paragonato a un accordo speciale ai sensi dell’art. 
142 CBE575, il regolamento n. 1260/2012 potrebbe sembrare più un accordo speciale ex art. 
149a, lett. c, CBE576 che un atto che istituisce un regime linguistico particolare per il nuovo 
brevetto europeo con effetto unitario577. Infatti, il citato articolo della CBE, base giuridica 
dell’Accordo di Londra578, ad esempio, prevede che gli Stati contraenti la CBE possano 
                                                      
573 Considerando 6, regolamento n. 1260/2012: «Dal momento che l’UEB è responsabile della concessione 
di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si 
basi sulla procedura in vigore presso l’UEB. Tale regime dovrebbe mirare a conseguire il necessario 
equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del 
procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche». 
574 Art. 14, par. 6, CBE: «I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e 
contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei 
brevetti», lingue ufficiali che sono indicate nel primo paragrafo dello stesso articolo. 
575 V. Supra, cap. II, par. 4.1. 
576 Art. 149a, par. 1, CBE: «1. La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, 
o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto 
europeo o ai brevetti europei che, in virtù della presente convenzione, sono rette e disciplinate dal diritto 
nazionale, quali in particolare: a) un accordo per l’istituzione di una corte dei brevetti europei comune agli 
Stati aderenti a tale accordo; b) un accordo per l’istituzione di un ente comune agli Stati aderenti a tale 
accordo che, su richiesta di tribunali o di autorità quasi giurisdizionali nazionali, emani pareri su questioni 
relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale armonizzato con quest’ultimo; c) un accordo 
in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo rinunciano completamente o parzialmente alla traduzione dei 
brevetti europei secondo l’articolo 65; d) un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo 
prevedono che le traduzioni dei brevetti europei richieste giusta l’articolo 65 possono essere presentate 
all’Ufficio europeo dei brevetti e da questo pubblicate». 
577 Si confrontino le critiche mosse da M. Desantes Real, Le «Paquet Européen des Brevets» cit., pp. 644-
651. 
578 V. Supra, cap. I, nota 18.  
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rinunciare al deposito delle traduzioni dei brevetti (completamente o parzialmente) così 
come previsto dall’art. 65 CBE579. 
Senza entrare nel merito della scelta sulle modalità di traduzione, già trattata 
precedentemente580, rispetto alle osservazioni appena esposte, si ritiene che, sebbene il 
regime linguistico non abbia apparente portata innovativa, richiamando appunto il sistema 
consolidato della CBE, il regolamento n. 1260/2012 deve essere considerato comunque un 
atto che stabilisce un proprio regime ex art. 118, par. 2, TFUE.  
Il richiamo all’art. 14, par. 6, CBE è infatti giustificabile dal fatto che il brevetto 
europeo con effetto unitario nasce come brevetto europeo e come tale, fino al momento 
della concessione, è unicamente disciplinato dalla CBE. L’articolo della CBE citato 
rappresenta infatti il presupposto per il rilascio del brevetto europeo, senza il quale neanche 
il regolamento n. 1257/2012 troverebbe applicazione. Da ciò si deduce che è del tutto 
naturale che future modifiche all’art. 14, par. 6, CBE incideranno sul brevetto europeo con 
effetto unitario. Probabilmente superflua sarebbe stata una disposizione nella quale veniva 
ribadito che le lingue ufficiali di traduzione del brevetto europeo con effetto unitario sono 
l’inglese, il francese e il tedesco. In un’ottica di “economia normativa”, il regolamento n. 
1260/2012 riprende la disposizione principale della CBE in tema di traduzioni, sottendendo 
una perfetta coincidenza tra i due regimi linguistici.  
Data questa premessa, si potrebbe inoltre contestare l’affermazione prima riportata 
secondo cui il regolamento n. 1260/2012 sia semplicemente un accordo particolare ex art. 
149a CBE, comparabile all’Accordo di Londra. Tale disposizione esordisce affermando che 
gli Stati contraenti possono stipulare accordi particolari concernenti questioni relative alle 
domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della CBE, sono rette e 
disciplinate dal diritto nazionale. Ciò significa che gli accordi conclusi sulla base dell’art. 
149a CBE stabiliscono delle regole di deroga al diritto nazionale in relazione alle domande 
di brevetto e ai brevetti europei concessi. In questo caso, il regolamento n. 1260/2012 non 
può essere paragonato all’Accordo di Londra perché stabilisce un regime linguistico 
                                                      
579 Art. 65, par. 1, CBE: «Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, 
mantenuto nel testo modificato oppure limitato dall’Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle 
sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto debba presentare al servizio centrale della proprietà industriale 
una traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo concesso, modificato o limitato del 
brevetto oppure, se lo Stato considerato ha imposto l’uso di una lingua ufficiale determinata, in 
quest’ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla 
data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto 
europeo o di mantenimento del brevetto europeo modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato 
in questione non conceda un termine più lungo».  
580 V. Supra, cap. I, par. 2.2 e 2.3. 
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ulteriore e diverso da quanto previsto dall’art. 65 CBE581 e dai diritti nazionali, in quanto 
non concerne il “fascio di brevetti nazionali” che si forma a seguito del rilascio al brevetto 
europeo, ma si applica al brevetto europeo con effetto unitario. Una volta concesso, infatti, 
al brevetto europeo con effetto unitario si applicano le disposizioni contenute nel 
regolamento n. 1260/2012, non la normativa nazionale ai sensi dell’art. 64, par. 1 CBE. Per 
questo motivo si può concludere che, sebbene siano riprese, per coerenza normativa582, le 
disposizioni della CBE, il regolamento in questione deve considerarsi come un “nuovo” 
regime linguistico, compatibilmente con l’art. 118, par. 2, TFUE.  
Un’ulteriore argomentazione a sostegno del fatto che il regolamento n. 1260/2012 non 
sia un mero accordo derogativo dell’art. 65 CBE è rinvenibile negli articoli 4 e 6 citati nello 
stesso art. 3 regolamento n. 1260/2012. I due articoli, 4 e 6, rappresentano un quid pluris 
rispetto al regime linguistico contenuto nella CBE. 
Procedendo con l’analisi dell’art. 4 regolamento n. 1260/2012, si nota che questo 
disciplina il sistema delle traduzioni in caso di controversia. Il primo caso, contenuto nel 
paragrafo 1, è relativo all’ipotesi di controversia relativa a una presunta contraffazione del 
brevetto europeo con effetto unitario. In questo caso, il titolare del brevetto deve fornire, 
«su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale [del 
testo] del brevetto europeo con effetto unitario in una lingua ufficiale dello Stato membro 
partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel 
quale è domiciliato il presunto contraffattore». Se il primo paragrafo disciplina l’ipotesi in 
cui sia il contraffattore a richiedere la traduzione del brevetto, il secondo paragrafo descrive 
il caso in cui sia il «tribunale competente negli Stati membri partecipanti»583 a richiedere 
                                                      
581 Art. 65 CBE: «1. Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, mantenuto 
nel testo modificato oppure limitato dall’Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue 
ufficiali, il titolare del brevetto debba presentare al servizio centrale della proprietà industriale una 
traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo concesso, modificato o limitato del brevetto 
oppure, se lo Stato considerato ha imposto l’uso di una lingua ufficiale determinata, in quest’ultima lingua. 
La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto europeo o di mantenimento 
del brevetto europeo modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conceda un 
termine più lungo. 2. Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può 
disporre che il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da tale Stato, in parte o per intero le 
spese di pubblicazione della traduzione. 3. Ogni Stato contraente può disporre che, in caso di inosservanza 
delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto sia considerato, fin dall’inizio, senza 
effetto sul suo territorio». 
582 Cfr. considerando 6, regolamento n. 1260/2012. 
583 Il Tribunale competente per le controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario a norma 
dell’art. 32 Accordo TUB è il Tribunale unificato dei brevetti. Per tutte le questioni per le quali il TUB 
non ha competenza esclusiva è competente il giudice nazionale individuato a norma del regolamento 
Bruxelles I bis. V. Infra, cap. IV, par. 3.1.  
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«una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinnanzi a 
tale tribunale» per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario. Il costo 
delle traduzioni sopra elencate sono a carico del titolare del brevetto. A questo regime si 
aggiunge un’eccezione per una categoria di soggetti reputati più “deboli” nel mercato, 
meritevoli dunque di una particolare considerazione. L’art. 4, par. 4, regolamento n. 
1260/2012, stabilisce un sistema particolare che poco ha a che vedere con il regime 
linguistico: «in caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale 
adito valuta e prende in considerazione, in particolare se il presunto contraffattore è una 
PMI, una persona fisica o un’organizzazione senza fini di lucro, un’università o 
un’organizzazione pubblica di ricerca, se il presunto contraffattore abbia agito senza sapere 
o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto europeo con effetto 
unitario, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1»584. Si tratta di una 
disposizione che, rappresentando una garanzia procedurale, avrebbe avuto più corretta 
collocazione nell’Accordo TUB. Ci si potrebbe infatti domandare se questa disposizione, 
non limitandosi, come le altre contenute ai paragrafi precedenti, a stabilire un’obbligatorietà 
delle traduzioni in caso di controversia, ma includendo un esame circa la buona fede dei 
soggetti elencati, ecceda la competenza fornita dall’art. 118, par. 2, TFUE. Si tratta in realtà 
di una questione risolta (anche se in maniera piuttosto sommaria) dalla Corte di giustizia 
nella sentenza Spagna c. Consiglio585, giustificando la corretta collocazione dell’intero art. 4 
all’interno del regolamento n. 1260/2012 perché, sebbene si riferisca all’ipotesi in cui sia già 
stato istaurato un procedimento di fronte al giudice competente, esso ricade direttamente 
nell’ambito del regime linguistico.  
Per gli stessi soggetti elencati all’art. 4, par. 4, del regolamento in questione che 
abbiano la residenza o la sede principale delle attività nel territorio di uno Stato membro 
partecipante e che depositino le domande di brevetto presso l’UEB in una delle lingue 
ufficiali dell’Unione che non sia una lingua ufficiale dell’UEB, è inoltre previsto, all’art. 5, 
                                                      
584 Cfr. considerando 9 regolamento n. 1260/2012: «In caso di controversia concernente una domanda di 
risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, prima di poter disporre 
di una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o 
senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente 
dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia 
una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all’UEB e, durante il 
periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario». 
585 Corte di giustizia, sentenza del 5 maggio 2015, causa C-147/13, Spagna c. Consiglio. 
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un regime di compensazione, cioè un rimborso di tutti i costi di traduzione entro un 
massimale586, alimentato dalle tasse di cui all’art. 11 del regolamento n. 1257/2012. 
Infine, l’art. 6 istituisce un periodo transitorio che inizia dalla data di applicazione del 
regolamento n. 1260/2012587 e termina, salvo diverse proposte della Commissione, dodici 
anni dopo la data di applicazione del regolamento588. Innanzitutto, durante questo periodo 
transitorio, si possono adottare delle misure che derogano in parte quanto previsto dall’art. 
3 del regolamento n. 1260/2012. Se il regime ordinario di traduzione ricalca perfettamente 
quello previsto dalla CBE, prevedendo quindi che, una volta che il brevetto europeo sia stato 
rilasciato in una lingua ufficiale, le sole rivendicazioni debbano essere tradotte nelle altre 
due lingue ufficiali, il regime transitorio dà diversa importanza alle tre lingue ufficiali della 
CBE. Nel caso in cui il procedimento sia in francese o in tedesco, sarà necessaria una 
traduzione dell’intero testo del brevetto in inglese; qualora invece il procedimento sia in 
inglese, il brevetto dovrà essere tradotto in un’altra lingua ufficiale dell’Unione (non della 
CBE). 
In primo luogo, si nota che, a differenza dell’art. 3 del regolamento n. 1260/2012, il 
quale richiama solamente l’art. 14, par. 6, CBE, l’art. 6 dello stesso regolamento specifica 
quali sono le lingue ufficiali del sistema del brevetto europeo con effetto unitario, ossia 
l’inglese, il francese e il tedesco. Ciò potrebbe creare un problema di coordinamento qualora 
le lingue ufficiali della CBE venissero cambiate dagli Stati contraenti la stessa589. 
In secondo luogo, si osserva che alla lingua inglese viene attribuito un ruolo 
predominante rispetto alle altre due lingue ufficiali della CBE590. La giustificazione di questa 
scelta è rinvenibile nel considerando 12 del regolamento n. 1260/2012591 secondo cui tali 
                                                      
586 Cfr. considerando 10 regolamento n. 1260/2012: «Per agevolare l’accesso ai brevetti europei con effetto 
unitario, in particolare per le PMI, i richiedenti dovrebbero poter depositare la propria domanda di 
brevetto presso l’UEB in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. Quale misura complementare, taluni 
richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano depositato una domanda 
di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non è una lingua ufficiale dell’UEB e che 
abbiano la residenza o la principale sede di attività in uno Stato membro, dovrebbero ricevere rimborsi 
supplementari delle spese di traduzione dalla lingua della domanda di brevetto verso la lingua del 
procedimento dinanzi all’UEB, oltre a quanto attualmente previsto presso l’UEB. Tali rimborsi 
dovrebbero essere gestiti dall’UEB conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012».   
587 A norma dell’art. 7, par. 2, il regolamento n. 1260/2012 si applica, conformemente al regolamento sul 
regime giuridico del brevetto europeo con effetto unitario, dall’ entrata in vigore dell’Accordo TUB.  
588 Cfr. anche Rule 18 del regolamento di procedura. 
589 M. Desantes Real, Le «Paquet Européen des Brevets» cit., p. 649. 
590 N. Binctin, Le projet de brevet européen à effet unitaire cit., p. 277. 
591 Considerando 12 regolamento n. 1260/2012: «Durante il periodo transitorio, prima che sia disponibile 
un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la richiesta di 
effetto unitario di cui all’articolo 9 del regolamento UE n. 1257/2012 dovrebbe essere accompagnata da 
una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto, se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB 
è il francese o il tedesco, o in una delle lingue ufficiali degli Stati membri che sia una lingua ufficiale 
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modalità garantirebbero che tutti i brevetti con effetto unitario siano disponibili in inglese 
che «costituisce la lingua abitualmente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica e delle 
pubblicazioni internazionali». Si tratta di un’affermazione, quest’ultima, che sarebbe 
completamente in linea con quanto è stato proposto da Italia e Spagna nell’opposizione al 
regime ordinario trilinguistico. Ciò significa che anche il Consiglio riconosce un’indubbia 
predominanza dell’inglese come lingua dell’innovazione e della tecnologia.  
Infine, si sottolinea che, nel caso in cui il procedimento sia in inglese, l’art. 6 
regolamento n. 1260/2012 impone una traduzione integrale del testo del brevetto, non in 
un’altra lingua della CBE e non in una lingua di uno Stato membro partecipante (come 
indicato nel citato considerando 12), ma in una lingua ufficiale dell’Unione. Ciò significa 
che un’impresa spagnola che abbia scelto il procedimento in inglese potrà depositare, allo 
scopo di ottenere l’effetto unitario, la traduzione integrale del brevetto nella propria lingua 
madre dal momento che lo spagnolo è una lingua ufficiale dell’Unione europea.  
Sembra quindi che l’art. 6 regolamento n. 1260/2012 proponga delle misure 
transitorie che avrebbero potuto rappresentare un compromesso tra il parere delle 
istituzioni dell’UE e della maggior parte dei Stati membri e l’opinione dell’Italia e della 
Spagna circa il regime linguistico applicabile.  
Occorre tuttavia proseguire con l’analisi dell’art. 6 per capire la ratio sottostante di 
queste misure. Innanzitutto, sebbene il deposito delle traduzioni richieste durante il periodo 
transitorio sia obbligatorio, il testo delle traduzioni summenzionate è privo di effetti 
giuridici, ma ha semplicemente scopi informativi. Inoltre, queste misure sono solamente 
propedeutiche alla realizzazione di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue 
dell’Unione europea592. Nel raggiungimento di questo obiettivo, l’UEB ha stipulato un 
accordo con Google inteso a una collaborazione finalizzata a creare un meccanismo di 
traduzione affidabile per tradurre i testi dei brevetti nelle restanti lingue dell’Unione 
europea, oltre che in cinese, giapponese, russo e coreano593. Ciò significa che per garantire 
la piena accessibilità al pubblico dei fascicoli brevettuali, l’obiettivo finale è che ogni 
                                                      
dell’Unione, se la lingua del procedimento dinanzi all’UEB è l’inglese. Tali modalità garantirebbero che 
durante il periodo transitorio tutti i brevetti europei con effetto unitario siano disponibili in inglese, che 
costituisce la lingua abitualmente utilizzata nel settore della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni 
internazionali. Inoltre, tali modalità garantirebbero che, per i brevetti europei con effetto unitario, siano 
pubblicate traduzioni in altre lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. Tali traduzioni non 
dovrebbero essere effettuate con mezzi automatici e la loro elevata qualità dovrebbe contribuire alla 
formazione dei motori di traduzione da parte dell’UEB. Esse migliorerebbero inoltre la divulgazione delle 
informazioni sui brevetti». 
592 S. Luginbühl, Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), cit. p. 305. 
593 http://www.epo.org/news-issues/news/2011/20110324.html.  
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operatore economico, tramite suddette traduzioni automatiche, possa leggere i brevetti nella 
propria lingua madre. Fino a che tale tecnologia non garantirà traduzioni di elevata qualità, 
è assicurato l’accesso del fascicolo in inglese, lingua comune nel settore tecnico. Lo scopo 
ultimo delle traduzioni nelle altre lingue ufficiali dell’UE non è quindi quello di agevolare i 
proprietari dei brevetti residenti negli Stati membri la cui lingua ufficiale non è l’inglese, il 
francese o il tedesco, ma quello di «contribuire alla formazione dei motori di traduzione da 
parte dell’UE» oltre che, ovviamente, migliorare la «divulgazione delle informazioni sui 
brevetti»594.  
Se le traduzioni automatiche che saranno predisposte dall’UEB garantissero davvero 
una traduzione del fascicolo brevettuale di qualità paragonabile alle traduzioni non 
effettuate da questi meccanismi, allora si potrebbe affermare che gli obiettivi di semplicità, 
riduzione dei costi e accessibilità al pubblico sarebbero soddisfatti.  
  
                                                      
594 Cfr. Considerando 12 regolamento n. 1260/2012 in fine. 
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CAPITOLO IV 
IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI 
SOMMARIO: 1. La struttura, la composizione e l’organizzazione del Tribunale. – 1.1 Il Tribunale 
di primo grado e la Corte d’appello. – 1.2. Criteri di nomina e di competenza dei giudici. 
– 1.3. Aspetti critici del regime linguistico. – 1.4. Le peculiarità sull’adozione del 
regolamento di procedura. – 2. La “competenza internazionale”. – 2.1. La competenza 
giurisdizionale in relazione agli Stati membri partecipanti. – 2.2. La giurisdizione sui 
convenuti non domiciliati in uno Stato membro. – 2.3. Il rapporto tra Tribunale e giudici 
degli Stati membri non partecipanti. – 3. La competenza ratione materiae. – 3.1. Le 
materie di competenza esclusiva. – 3.2. Il riparto di competenza tra le divisioni di primo 
grado e la problematicità della biforcazione tra azioni di validità e contraffazione. – 4. La 
legge applicabile. – 4.1 La normativa europea. – 4.2. La disciplina sostanziale contenuta 
nell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. – 4.3. La Convenzione sul brevetto 
europeo, le convenzioni internazionali e il diritto nazionale. – 4.4. Il delicato 
coordinamento tra le fonti. – 5. Le decisioni del Tribunale: ambito di applicazione, 
esecuzione e riconoscimento. – 6. Il regime transitorio. – 6.1. L’alternatività della 
giurisdizione tra Tribunale unificato e giudici nazionali. – 6.2. La totale esclusione della 
giurisdizione del Tribunale. – 6.3. Opt-out e diritto sostanziale applicabile.  
1. La struttura, la composizione e organizzazione del Tribunale 
In coordinamento con i due regolamenti europei istituitivi del brevetto europeo con 
effetto unitario, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo internazionale allo 
scopo di creare un sistema giurisdizionale unificato595. In questa sede si focalizzerà 
l’attenzione sulla struttura e sulla composizione del Tribunale istituito da tale accordo.  
1.1. Il Tribunale di primo grado e la Corte d’appello 
Ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (Accordo TUB o 
semplicemente Accordo), il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) si compone di un 
Tribunale di primo grado, una Corte di appello e una cancelleria.  
                                                      
595 Considerando dell’Accordo TUB: «Considerando che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere 
il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi 
dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie». 
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Procedendo con l’analisi del primo grado di giudizio, l’art. 7, par. 1, dell’Accordo 
individua immediatamente la presenza di differenti divisioni che formano il Tribunale di 
primo grado: una divisione centrale, da un lato, e diverse divisioni locali e regionali, 
dall’altro. La divisione centrale è, sua volta, divisa in una sede principale a Parigi e in due 
sezioni “tematiche”596 a Londra597 e a Monaco598. Nonostante le tre sedi, la divisione centrale 
deve tuttavia considerarsi unica; i casi tra le sezioni sono infatti distribuiti in funzione del 
settore tecnico del brevetto599. All’unitarietà della divisione centrale si contrappongono 
diverse divisioni locali e regionali, dislocate nei territori degli Stati membri contraenti600 che 
ne richiedono l’istituzione. Ogni Stato membro contraente, può, su sua richiesta, istituire 
fino a quattro divisioni locali, designandone le sedi601. Momentaneamente è stata resa 
ufficiale l’istituzione di quattro divisioni locali in Germania (Monaco, Mannheim, 
Düsseldorf e Amburgo), una divisione locale a Milano e una divisione regionale a Stoccolma 
tra gli Stati nord Baltici (Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania)602.  
Questa complessa articolazione geografica rappresenta il punto di incontro tra due 
esigenze opposte: se, da un lato, l’obiettivo di uniformare la giurisdizione e la giurisprudenza 
in materia brevettuale è raggiungibile tramite una centralizzazione del sistema, dall’altro, la 
presenza “locale” del Tribunale assicura sia una vicinanza territoriale e giuridica603 con gli 
                                                      
596 M. Scuffi, Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedimentali, cit., 
p. 88.  
597 Come si è precedentemente discusso (Supra, cap. II, par. 7.2.), il recesso del Regno Unito dall’Unione 
europea potrebbe portare a un cambiamento della sede centrale di Londra. Due sono le possibili soluzioni: 
una ridistribuzione delle materie di competenza della divisione londinese alle altre due divisioni centrali, 
piuttosto che la sostituzione della sede di Londra con Milano, essendo l’Italia il quarto Stato per numero 
di brevetti validati in Italia.  
598 Art. 7, par. 2, dell’Accordo TUB: «La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra 
e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all’allegato II, che 
costituisce parte integrante del presente accordo». 
599 Come indicato nell’allegato II, la sezione di Parigi si occuperà di brevetti riguardanti: tecniche industriali 
e trasporti, tessili e carta, costruzioni fisse, fisica e elettricità; la sezione di Monaco di brevetti concernenti 
meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi; la sezione di Londra, invece, di necessità umane, 
chimica e metallurgia. La classificazione nelle otto sezioni elencate si basa sulla classificazione 
internazionale dei brevetti dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. 
600 Art. 7, par. 3, dell’Accordo TUB: «Una divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su 
sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale 
ne designa la sede». 
601 Art. 7, par. 4, dell’Accordo TUB: «Un’ulteriore divisione locale è istituita in uno Stato membro 
contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati 
avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata 
in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non è 
superiore a quattro». 
602 Per aggiornamenti sulle sedi del TUB si rimanda al seguente sito internet: https://www.unified-patent-
court.org/locations.  
603 Le divisioni locali, essendo situate in un determinato territorio, potranno essere influenzate alla 
tradizione giuridica brevettuale sviluppata dai giudici nazionali dello Stato in cui hanno sede. Cfr. Supra, 
cap. III, par. 1.1. 
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operatori economici604 sia, considerando la quantità delle controversie relative ai brevetti, 
un’effettiva accessibilità allo stesso605.  
Questioni simili si pongono in tema di composizione del Tribunale. Come si vedrà 
meglio in seguito, la composizione del Tribunale è caratterizzata dalla presenza di giudici 
qualificati dal punto di vista giuridico e giudici qualificati sotto il profilo tecnico e dalla 
natura multinazionale dei collegi.  
Le divisioni centrali sono formate da due giudici qualificati sotto il profilo giuridico 
che abbiano cittadinanza di Stati membri differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo 
tecnico, con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione, che fa parte di un 
pool precostituito di giudici assegnati dal presidente del Tribunale alla divisione, ex art. 18, 
par. 3, dell’Accordo606. In relazione alle azioni riguardanti le decisioni prese dall’Ufficio 
europeo dei brevetti (UEB) nello svolgimento dei compiti di cui l’art. 9 del regolamento n. 
1257/2012607, è prevista la sola presenza di tre giudici con qualifiche giuridiche che abbiano 
la cittadinanza di Stati membri differenti (art. 8, par. 5, dell’Accordo).  
Per quanto riguarda, invece, le divisioni locali sono previsti tre giudici qualificati dal 
punto di vista giuridico, di cui uno o due (a seconda dal numero di casi instaurati dinanzi 
alla divisione in un periodo di tre anni608) di nazionalità dello Stato ospitante e i restanti (uno 
                                                      
604 Cfr. B. Ubertazzi, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject-Matter) Jurisdiction, in «GRUR 
Int», fasc. 3, 2011, p. 206.  
605 C. Osterrieth, 3. Teil. Grundzüge des Europäischen Patentsystem, cit., linea 236; J.C. Galloux, Le brevet 
unitaire et la future juridiction unifiée, cit., p. 164. 
606 Art. 18, par. 3, Accordo TUB: «Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di 
giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L’assegnazione 
dei giudici è fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e 
sulla pertinente esperienza. L’assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualità elevata di lavoro e lo 
stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo 
grado». 
607 V. Infra, par. 3.1. 
608 Art. 8, par. 2 e 3, dell’Accordo TUB: «I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente 
in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del 
presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno 
civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la 
cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici 
qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente 
interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all’articolo 18, paragrafo 
3. 3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, 
per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente 
accordo, sono stati avviati in media cinquanta o più procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si 
riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello 
Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il 
profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool 
di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni 
presso la divisione locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l’efficiente funzionamento delle 
divisioni aventi un carico di lavoro elevato». 
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o due) di altra nazionalità, che fanno parte di un pool precostituito di assegnati dal presidente 
del Tribunale alla divisione, ex art. 18, par. 3, dell’Accordo. Le divisioni regionali, invece, a 
prescindere dal numero di cause, si compongono di due giudici individuati tramite una lista 
regionale e un giudice che non abbia cittadinanza degli Stati membri interessati (art. 8, par. 
4, dell’Accordo). Vista la presenza nelle divisioni locali e regionali di soli giudici qualificati 
sotto il profilo giuridico, su richiesta di una delle parti o dello stesso collegio giudicante, il 
collegio di una divisione locale o regionale può chiedere al presidente del Tribunale di primo 
grado di assegnare alla divisione un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico, che 
possegga qualifiche nel settore tecnologico in questione (art. 8, par. 5, dell’Accordo).  
Al reticolato di divisioni centrali, locali e regionali che compongono il primo grado di 
giudizio, corrisponde un’unica Corte d’appello, con sede a Lussemburgo. Anche in 
relazione alla Corte d’appello, è prevista una formazione multinazionale e 
“multidisciplinare”. Si compone infatti di cinque giudici: tre giudici, di diversa nazionalità, 
qualificati sotto il profilo giuridico e due “tecnici” con qualifiche ed esperienza nel settore 
tecnologico in questione. Anche in questo caso, se l’appello riguarda un’azione concernente 
le decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui l’art. 9 del regolamento n. 
1257/2012, i collegi si riuniscono in una formazione di tre giudici con qualifiche giuridiche. 
Il presidente del Tribunale, a norma dell’art. 9, par. 3, dell’Accordo è un giudice qualificato 
sotto il profilo giuridico.  
A completare la struttura del Tribunale unificato, l’art. 10 dell’Accordo stabilisce che 
presso la sede della Corte d’appello è istituita una cancelleria, il cui registro, nel quale 
vengono annotati tutti gli atti delle cause dinanzi al Tribunale, è accessibile al pubblico.  
1.2. Criteri di nomina e di competenza dei giudici  
Il settimo considerando dell’Accordo TUB esplicita che è compito del Tribunale 
unificato garantire decisioni rapide e di elevata qualità. Per far fronte a questo obiettivo, la 
composizione dei collegi giudicanti si basa sulla combinazione e sulla collaborazione di 
giudici con diverse competenze e di diverse nazionalità. In primo luogo, ai giudici qualificati 
dal punto di vista giuridico si affiancano giudici specializzati nei vari settori tecnici. La 
presenza di questi ultimi è essenziale, ad esempio, nella valutazione della validità del 
brevetto, dal momento che tali giudici possiedono maggiore competenza nel settore a cui 
appartiene l’invenzione protetta da brevetto. In secondo luogo, l’Accordo stabilisce che ogni 
collegio deve essere composto da giudici di diversa nazionalità. La natura multinazionale dei 
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collegi ha il vantaggio di mettere in comunicazione, per la prima volta, le diverse tradizioni 
giuridiche in materia brevettuale. I giudici degli Stati membri saranno infatti obbligati a 
trovare un’interpretazione uniforme a tutti quegli aspetti, come lo scopo della protezione609, 
che hanno portato gli stessi a decidere in modo differente in relazione allo stesso contenuto 
brevettuale610. Inoltre, i giudici provenienti dagli Stati membri in cui non vi è molto 
contenzioso brevettuale hanno l’opportunità di “formarsi” lavorando con quei giudici 
provenienti da Stati con molta più esperienza (es. Germania, Svezia e Olanda)611.  
I requisiti richiesti per la funzione di giudice sono elencati nell’art. 2 dello Statuto e 
nell’art. 15 dell’Accordo. Innanzitutto, possono essere nominati giudici solamente i cittadini 
di uno Stato membro contraente, i quali garantiscano massimi livelli di competenza e 
comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali e che abbiano una buona 
padronanza di una delle tre lingue ufficiali dell’UEB. Lo Statuto prevede tuttavia che la 
competenza in ambito brevettuale possa essere ottenuta anche ex post, tramite una 
particolare formazione.  
I giudici qualificati sotto il profilo giuridico devono essere in possesso delle qualifiche 
richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato membro contraente, mentre 
i giudici qualificati sotto il profilo tecnico devono essere «in possesso di un titolo 
universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico». Questi ultimi devono 
inoltre avere una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civile in materia di 
controversie brevettuali. Sia i giudici qualificati dal punto di vista giuridico sia i giudici 
qualificati dal punto di vista tecnico possono essere sia a tempo pieno che a tempo parziale. 
Nel primo caso, non possono esercitare nessun’altra occupazione, retribuita o meno, salvo 
eccezioni accordate con il Comitato amministrativo612 (art. 17, par. 2, dell’Accordo), nel 
                                                      
609 V. Supra, cap. III, par. 1.1. 
610 La natura multinazionale dei collegi giudicanti non è vista da tutti in maniera positiva. È stato infatti 
argomentato che il confronto fra le diverse tradizioni giuridiche potrebbe essere d’ostacolo all’elevata 
qualità delle decisioni che ci si aspetta dal Tribunale. La differenza tra le culture giuridiche e la differente 
lingua madre, aspetto fondamentale nelle cause relative ai brevetti, potrebbe portare a cooperazioni molto 
meno flessibili tra i giudici. Un ulteriore importante aspetto riguarda le differenze tra le argomentazioni in 
sede di decisione. Ad esempio, le motivazioni inglesi risultano essere solitamente di carattere informativo, 
quelle tedesche molto tecniche e ricche di riferimenti nella letteratura, mentre quelle francesi molto 
coincise. J. Brinkhof, A. Ohly, Towards a Unified Patent Court in Europe, in J. Pila, A. Ohly, The 
Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology, Oxford, Oxford 
University Press, 2013, p. 214. 
611 F. Hartmann-Vareilles, Judicial training in the framework of the Unified Patent Court as a prerequisite 
for the success of the Unitary Patent System, in «ERA Forum», fasc. 1, 2015, p. 2. 
612 Art. 12 dell’Accordo: «1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato 
membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo 
in qualità di osservatore. 2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. 3. Il comitato 
amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rap­ 
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secondo caso, invece, l’esercizio della funzione di giudice del TUB non preclude l’esercizio 
di altre funzioni giurisdizionali, purché siano con esso compatibili e non vi sia un conflitto 
d’interessi (art. 17, par. 3 e 4, dell’Accordo).  
Partendo dalle candidature presentate, il Comitato consultivo613, composto da giudici 
e da esperti del settore di “nota fama”, formula un parere sull’idoneità dei candidati 
all’esercizio delle funzioni del Tribunale e istituisce un elenco dei candidati «più idonei» 
(art. 16, par. 1, dell’Accordo e art. 3, par. 2, dello Statuto), sulla base del quale il Comitato 
amministrativo nomina i giudici del Tribunale di comune accordo, assicurando «le migliori 
competenze di ordine giuridico e tecnico e una composizione equilibrata del Tribunale 
secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri 
contraenti» (art. 16, par. 2, dell’Accordo e art. 3, par. 3, dello Statuto). 
Per far fronte alle diversità derivanti dall’esperienza dei giudici e per mantenere un 
alto grado di competenza, l’Accordo prevede un quadro di formazione allo scopo di 
«migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e 
assicurare un’ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze 
specifiche» (art. 19, par. 1, dell’Accordo)614. Oltre a ciò, i giudici dovranno necessariamente 
essere aggiornati sulle pronunce della Corte di giustizia e ogni altro atto normativo delle 
istituzioni europee in materia brevettuale. Questo perché, alla pari di un organo 
giurisdizionale nazionale, il TUB è tenuto ad applicare il diritto dell’UE e a rispettarne il 
primato. In sede di giudizio, infatti, potrebbero essere sollevate questioni interamente 
regolate dalla normativa europea, relative, ad esempio, al principio di esaurimento del diritto 
                                                      
presentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto. 4. Il comitato 
amministrativo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi 
membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile».  
613 Art. 14 dell’Accordo: «1. Il comitato consultivo: a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione 
della nomina dei giudici del tribunale; b) formula proposte per il praesidium di cui all’articolo 15 dello 
statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all’articolo 19; e c) 
fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all’articolo 
48, paragrafo 2. 2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e 
controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono 
nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato 
è rinnovabile. 3. La composizione del comitato consultivo assicura un’ampia gamma di competenze 
pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo 
sono totalmente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni. 4. Il 
comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato consultivo designa tra i suoi 
membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile».  
614 Ai sensi dell’art. 19, par. 2, dell’Accordo, questo quadro di formazione, le cui strutture si trovano a 
Budapest, si concentra, in particolar modo, in tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di 
brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero considerevole di controversie brevettuali; 
al miglioramento delle conoscenze linguistiche; nell’istruire sugli aspetti tecnici del diritto dei brevetti; 
nella diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura civile per i giudici qualificati sotto il 
profilo tecnico e, infine, alla preparazione dei candidati alla funzione di giudice. 
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del brevetto, oppure relative a questioni di concorrenza sleale, soprattutto se legate alle c.d. 
licenze FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory)615.  
1.3. Il regime linguistico del Tribunale e relativi profili critici 
La struttura del Tribunale, caratterizzata dalla presenza di divisioni locali e regionali 
e dalla composizione multinazionale dei collegi, ha influito sulle regole relative al regime 
linguistico. Le disposizioni di riferimento sono gli artt. 49, 50 e 51 dell’Accordo, i quali 
disciplinano, rispettivamente, la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale di primo 
grado, la lingua del procedimento dinanzi alla Corte d’appello e il regime di traduzione e 
interpretariato.  
Innanzitutto, le lingue procedimentali adottate sia dal primo grado di giudizio sia dalla 
Corte d’appello devono essere lingue ufficiali dell’Unione europea. Il Tribunale unificato è 
infatti un Tribunale comune agli Stati membri, collocato all’interno dell’ordinamento UE.  
Per quanto riguarda il primo grado di giudizio, l’art. 49 dell’Accordo statuisce che la 
lingua del procedimento dinanzi alle divisioni locali o regionali è la (o una) lingua ufficiale 
dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, oppure la o le lingue 
ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale 
(art. 49, par. 1) o, in alternativa, a discrezione delle divisioni, una o più lingue ufficiali 
dell’UEB (art. 49, par. 2). Le divisioni locali e regionali, in ogni caso, possono designare una 
o più lingue tra quelle appena elencate. Qualora venissero indicate più lingue, a norma della 
Rule 14 del regolamento di procedura, spetta al titolare del brevetto la decisione del regime 
linguistico da adottare per quel procedimento. Tale diritto in capo al titolare è 
controbilanciato solamente nell’ipotesi in cui il convenuto sia residente nello Stato in cui ha 
sede la divisione locale; in questo caso si adotta la lingua ufficiale dello Stato in cui 
quest’ultimo ha residenza.  
La lingua del procedimento davanti alla divisione centrale è invece la lingua in cui il 
brevetto oggetto della controversia è stato rilasciato. Anche in relazione alle divisioni locali 
o regionali è possibile utilizzare la lingua di rilascio del brevetto, qualora le parti lo 
convengano, salva approvazione del collegio (in caso di mancata approvazione le parti 
possono conferire la controversia davanti alla divisione centrale) (art. 49, par. 3), oppure nel 
caso in cui lo decida il collegio per motivi di praticità ed equità, previo accordo delle parti 
(art. 49, par. 4), o, infine, qualora lo decida il presidente del Tribunale, su richiesta di una 
                                                      
615 V. Supra, cap. II, nota 206.  
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parte, sentito il parere delle altre parti e del collegio, sempre per motivi di praticità ed equità, 
tenendo conto delle varie circostanze. In quest’ultimo caso il presidente può valutare la 
necessità di uno specifico regime di traduzione e interpretariato (art. 49, par. 5). La lingua 
del secondo grado di giudizio è, di norma, la stessa lingua del procedimento di primo grado 
(art 50, par. 1, dell’Accordo). Anche in questo caso, le parti possono convenire di utilizzare 
la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto (art. 50, par. 2). In casi eccezionali, la Corte 
d’appello può decidere, previo accordo delle parti, che un’altra lingua ufficiale di uno Stato 
membro sia la lingua del procedimento (art. 50, par. 3)616.  
Semplificando quanto esposto, mentre dinanzi alle divisioni locali e regionali, 
competenti principalmente a conoscere le azioni di contraffazione617, il convenuto subisce la 
scelta linguistica operata dall’attore, nonché proprietario del brevetto, dinanzi alla divisione 
centrale, competente a conoscere le azioni di revoca e nullità, la lingua del procedimento è 
quella di rilascio del brevetto. Di fronte alla Corte d’appello, salvo casi eccezionali, è 
riproposto lo stesso regime linguistico del procedimento di primo grado. Le difficoltà che 
emergono dalle regole relative alla lingua del procedimento sono intuibili attraverso alcuni 
esempi. Si pensi a un’azienda italiana che proponga un’azione di nullità contro un brevetto 
di proprietà di un’azienda tedesca; in questo caso, il procedimento dinanzi alla divisione 
centrale si svolgerà in tedesco, essendo questa la lingua di rilascio. Ancora, se un’azienda 
italiana fosse convenuta dinanzi alla divisione regionale di Stoccolma, perché la violazione 
si è verificata in Estonia, qualora le lingue designate fossero l’estone o lo svedese e l’attore 
scegliesse una di queste, il procedimento si svolgerebbe nella lingua indicata dall’attore, 
proprietario del brevetto. 
                                                      
616 Si riporta il testo dell’art. 60 dell’Accordo: «1.	 Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e	
d’appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione. Qualsiasi 
collegio del tribunale di primo grado e la corte. 2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta 
appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d’appello possono predisporre un 
servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento. 3. In deroga 
all’articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un’azione per violazione dinanzi alla divisione 
centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato 
membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato 
membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede 
principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circostanze: a) la competenza è affidata alla divisione 
centrale conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e b) la lingua del procedimento 
presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la 
residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, 
la sede di attività; e c) il convenuto non ha un’adeguata conoscenza della lingua del procedimento». 
617 V. Infra, par. 3.2. 
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Da questi due esempi si intuisce immediatamente come il regime linguistico, uno dei 
punti più problematici dell’intero “pacchetto brevetti”, favorisca il proprietario del brevetto 
piuttosto che il convenuto.  
1.4. Le peculiarità sull’adozione del regolamento di procedura 
Nell’analisi dei principali profili strutturali e funzionali del Tribunale, merita infine 
attenzione il regolamento di procedura618. Le Rules of procedure, la cui fonte normativa si 
trova all’art. 41 dell’Accordo TUB, hanno la funzione di stabilire nel dettaglio l’articolazione 
dei procedimenti del Tribunale, elencati agli artt. 52 e ss. dell’Accordo, al fine di garantire 
che le decisioni del TUB siano della massima qualità e che i procedimenti siano organizzati 
nella maniera più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi (art. 41, par. 3, 
dell’Accordo)619.  
Si tratta del primo caso in cui un organo giurisdizionale competente a conoscere le 
controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale europei si dota di un sistema 
autonomo di regole di procedura620. Le autorità giurisdizionali competenti in materia di 
marchi dell’UE, disegni e modelli comunitari e varietà vegetali sono infatti i giudici degli 
Stati membri621. 
                                                      
618 Il regolamento di procedura è strutturato in un preambolo, una prima sezione dedicata all’applicazione 
e all’interpretazione delle regole (Rules 1-9) e sei parti nelle quali sono descritti i vari procedimenti. La 
prima parte è relativa alle procedure dinanzi al Tribunale di primo grado (Rules 10-159), la seconda parte 
concerne le prove (Rules 170-202), la terza parte contiene le misure provvisorie (Rules 205-213), la quarta 
parte comprende le procedure dinanzi alla Corte di appello (Rules 220-255), la quinta parte concerne le 
disposizioni generali (Rules 260-365) ed infine la sesta parte è relativa alle spese e al gratuito patrocinio. 
(Rules 370-382). Per un primo commento: K. Schallmoser, K. Grabinski, The Rules of Procedure of the 
Unified Patent Court (Part I), in «Mitteilungen der deutschen Patentanwälte», fasc. 10, 2016, pp. 425 ss.  
619 Senza analizzare in dettaglio ogni regola contenuta nel regolamento, si accenna che l’art. 52 dell’Accordo 
prevede tre fasi dinanzi al TUB, una fase scritta, una fase interlocutoria e una fase orale, alle quali si 
aggiungono altre due fasi, previste dalla Rule 10, una fase dedicata al risarcimento del danno e una 
procedura sulle spese di lite. Una caratteristica del regolamento riguarda il fatto che non si tratta di un 
procedimento unitario, bensì di diversi procedimenti commisurati al tipo di azione intrapresa. Infine, si 
nota che i vari procedimenti sono impostati sul sistema di common law, soprattutto per la previsione di 
una fase introduttiva, in cui le parti possono scambiarsi documenti e memorie, e per la presenza di un judge 
rapporteur, il quale ha il compito di autorizzare lo scambio di ulteriori difese e conoscere immediatamente 
delle questioni preliminari. Per una descrizione completa dei procedimenti si rimanda a M. Scuffi, Il nuovo 
sistema europeo dei brevetti. Il Tribunale unificato e il regolamento di procedura, Milano, Giuffré, 2017, pp. 
87 ss.; M. Tavassi, Le Rules of procedure e i rapporti tra Tribunale unificato, in C. Honorati (a cura di), 
Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, cit., pp. 194 e ss.  
620 R. Hilty, T. Jaeger, M. Lamping, R. Romandini, H. Ullrich, Comments on the preliminary set of provisions 
for the rules of procedure of the Unified Patent Court, «Max Planck Institute for Intellectual Property and 
Competition Law Research Paper» No. 13-16, p. 2. 
621 In tema si veda, ad esempio, A. Kur, Enforcement of unitary intellectual property rights: international 
jurisdiction and applicable law, in «Journal of Intellectual Property Law & Practice», fasc. 6, 2015, pp. 468 
ss.  
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L’art. 41, par 2, dell’Accordo stabilisce che il regolamento sia adottato dal Comitato 
amministrativo, sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate (stakeholders, nella 
versione inglese), previo parere della Commissione europea circa la compatibilità del 
regolamento con il diritto dell’Unione.  
Questa disposizione pone in evidenza due peculiarità relative all’adozione del 
regolamento di procedura. In primo luogo, non è lo stesso Tribunale a dotarsi, in maniera 
indipendente, di regole di procedura, ma queste sono adottate da un organo amministrativo, 
composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente e da un 
rappresentante della Commissione europea in qualità di osservatore, sulla base di pubbliche 
consultazioni con gli esperti del settore. Proprio a questo scopo è stato istituito un Comitato 
preparatorio, formato anch’esso da rappresentanti degli Stati membri contraenti, tra i cui 
compiti figura quello di redigere il regolamento di procedura622. Il punto di partenza per il 
Comitato preparatorio è stato la 14ª versione delle regole di procedura, la cui prima stesura 
del 29 maggio 2009 era stata redatta in riferimento al precedente progetto di Accordo623. In 
conformità con quanto predisposto dall’art. 41 dell’Accordo, il Comitato, dopo aver 
pubblicato una 15ª a versione del regolamento, ha indetto una consultazione pubblica, sia 
scritta che orale. Un Expert Group, istituito all’interno del Comitato preparatorio, sulla base 
dei commenti pervenuti, ha redatto una successiva versione. Un’ultima versione, la 18ª, è 
stata adottata il 19 ottobre 2015 e modificata successivamente attraverso minimi 
emendamenti. Tale versione “definitiva” sarà a breve sottoposta alla Commissione europea 
e, a seguito di un’eventuale parere positivo, adottata dal Comitato amministrativo.  
Ed è proprio qui che emerge la seconda peculiarità relativa all’adozione del 
regolamento di procedura. L’art. 41 stabilisce infatti che, allo scopo di garantire la 
conformità con l’ordinamento dell’Unione europea, occorre richiedere un parere alla 
Commissione. Se è evidente che il parere sia obbligatorio, la disposizione non esplicita se 
esso possa considerarsi vincolante. Tuttavia, leggendo l’art. 41 in combinato disposto con 
l’art. 20 dell’Accordo, che sancisce il primato del diritto dell’Unione, si potrebbe presumere 
il carattere vincolante del parere. Il fatto che un accordo internazionale affidi delle funzioni 
a un’istituzione europea non rappresenta una novità. A questo proposito, la Corte di 
giustizia ha più volte affermato che gli Stati membri, nei settori che non rientrano nella 
                                                      
622 Cfr. Consiglio dell’Unione europea, Setting up of the Preparatory Committee in the context of the 
Agreement on a Unified Patent Court - Information from the Presidency, 8 marzo 2013, DOC 7265/13. 
623 K. Grabinski, Der Entwurf der Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht im Überblick, in 
«GRUR Int», fasc. 4, 2013, pp. 310-311. 
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competenza esclusiva dell’Unione e al di fuori dell’ordinamento UE, hanno il diritto di 
affidare alle istituzioni europee dei compiti, a condizione che questi non snaturino le 
attribuzioni che i Trattati conferiscono a tali istituzioni624. Applicando tale principio al 
contesto in esame, appare chiaro che i compiti affidati dall’Accordo alla Commissione non 
solo non alterano le sue attribuzioni, ma le riconoscono il ruolo di “custode dei Trattati”, 
conferitole dall’art. 17 TUE625. Non occorre inoltre dimenticare che il Tribunale unificato, 
in qualità di organo giurisdizionale comune agli Stati membri, si colloca all’interno della 
cornice UE. Non stupisce, quindi, che un Accordo che imponga il primato del diritto UE e 
che preveda la collaborazione diretta tra TUB con la Corte di giustizia, attraverso il rinvio 
pregiudiziale, possa attribuire funzioni alla Commissione europea, al fine di rispettare 
l’acquis communautaire.  
2. La “competenza internazionale” 
La concentrazione delle controversie in materia brevettuale in capo a un organo 
giurisdizionale unificato, comune a più Stati membri, non poteva non incidere sulla 
disciplina europea della giurisdizione in materia civile.  
Allo stato attuale, infatti, ai sensi dell’art. 24, n. 4, del regolamento n. 1215/2012626 
(regolamento Bruxelles I bis) le azioni di validità di un brevetto europeo, introdotte sia in 
via principale sia in via incidentale, sono di competenza esclusiva delle autorità 
giurisdizionali dello Stato membro in cui il brevetto è stato depositato o rilasciato. Per 
quanto riguarda invece le azioni di contraffazione, si applicano i criteri ordinari di 
                                                      
624 Corte di giustizia, sentenza del 27 novembre 2012, C-370/12, Pringle, par. 158. In tema si veda S. Peers, 
Towards a New Form of EU Law?: The Use of EU Institutions outside the EU Legal Framework, in 
«European Constitutional Law Review», fasc. 1, 2013, pp. 37 ss.; P. Craig, Pringle and Use of EU Institution 
outside the Legal Framework: Foundations, Procedure and Substance, in «European Constitutional Law 
Review», fasc. 2, 2013, pp. 263 ss. Cfr. anche sentenza del 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C- 
248/91, Parlamento c. Consiglio e Commissione, par. 16, 20 e 22; parere 1/92 del 10 aprile 1992, par. 32 e 
41; parere 1/00 del 18 aprile 2002, par. 20; parere 1/09 dell’8 marzo 2011, par. 75.  
625 Art. 17, par. 1, TUE: «La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative 
appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù 
dei trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, 
di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna 
dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai 
trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi 
interistituzionali». 
626 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile 
e commerciale (Bruxelles I bis). 
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giurisdizione: il foro generale del domicilio del convenuto, ex art. 4 del regolamento 
Bruxelles I bis, piuttosto che il foro speciale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o 
può avvenire, ex art. 7, n. 2, dello stesso. A fronte di tale normativa, l’Accordo non disciplina 
direttamente la propria competenza giurisdizionale; l’art. 31 dell’Accordo, titolato 
competenza “internazionale”, si limita infatti a rinviare al regolamento Bruxelles I bis e, ove 
applicabile, alla Convenzione di Lugano627. L’Accordo, tuttavia, individua una serie di 
materie di competenza esclusiva del Tribunale, tra le quali figurano anche le azioni di validità 
e di violazione del brevetto628. Ed è proprio il carattere esclusivo della competenza a 
comportare problemi di coordinamento con quanto disposto dal regolamento Bruxelles I 
bis. Se, come si è appena visto, il regolamento europeo prevede una competenza esclusiva, 
in capo ai giudici nazionali, in relazione alle sole azioni di validità del brevetto, l’art. 32 
dell’Accordo attribuisce una competenza esclusiva, in capo al Tribunale unificato, in 
relazione a un ben più ampio elenco di azioni esperibili629. Allo scopo di coordinare le due 
discipline è stato quindi emanato un regolamento modificativo del Bruxelles I bis, il 
regolamento n. 542/2014630, alla cui adozione è stata subordinata l’entrata in vigore dello 
stesso Accordo631. Il regolamento introduce quattro nuovi articoli, gli artt. 71-bis e ss., 
attraverso i quali viene disciplinata la competenza giurisdizionale degli organi giurisdizionali 
comuni.  
                                                      
627 Cfr. Art. 31 dell’Accordo: «La competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al 
regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
(convenzione di Lugano)». 
628 F. Marongiu Bonaiuti, L’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla 
disciplina della giurisdizione in materia civile nell’Unione europea, cit., p. 6.  
629 Si precisa che il regolamento n. 542/2014 non incide sulla ripartizione delle competenze all’interno del 
TUB. Il considerando 5 dispone infatti che «le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal 
presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza 
internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l’assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni 
del tribunale stesso, né il regime stabilito nell’accordo TUB relativamente all’esercizio della competenza, 
compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo».  
630 Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento 
al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux. 
631 Cfr. Art. 89, par. 1, dell’Accordo: «Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo 
giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione 
conformemente all’articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva 
effetto nell’anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell’accordo, o il primo giorno del quarto mese 
successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle 
relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore». Corsivo aggiunto. 
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2.1. La competenza giurisdizionale in relazione agli Stati membri partecipanti 
La prima modifica introdotta dal regolamento n. 542/2014 ha carattere puramente 
definitorio632. L’art. 71-bis del regolamento Bruxelles I bis stabilisce infatti che «ai fini del 
presente regolamento, un’autorità giurisdizionale comune a più Stati membri è un’autorità 
giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta 
autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell’ambito 
del presente regolamento». Le due autorità giurisdizionali comuni sono la Corte di giustizia 
del Benelux e il Tribunale unificato dei brevetti.  
Il concetto di “autorità giurisdizionale comune” non rappresenta una vera e propria 
novità per il regolamento Bruxelles I bis. Il considerando 11, introdotto dal regolamento di 
rifusione, aveva già previsto che nella nozione di “autorità giurisdizionale” fossero comprese 
anche le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, come la Corte di giustizia del 
Benelux, se competenti per questioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento. 
L’art. 71-bis riprende dunque quanto già anticipato dal considerando in questione.  
Tale precisazione di carattere nozionistico era tuttavia essenziale per garantire il 
principio di certezza del diritto e di prevedibilità della giurisdizione competente per i 
possibili convenuti633.  
Con l’istituzione di una giurisdizione unificata potrebbe infatti accadere che lo Stato 
membro in cui si svolge il procedimento non coincida con lo Stato in cui si sarebbe svolto il 
procedimento a norma del regolamento Bruxelles I bis. Si pensi, ad esempio, ad un’azione 
di revoca di un brevetto europeo validato in Italia, per la quale non sarebbe più competente 
il giudice italiano, individuato a norma dell’art. 24, n. 4, del regolamento Bruxelles I bis, 
bensì una divisione centrale collocata a Parigi, a Monaco o a Londra. Si consideri altresì 
un’azione di contraffazione, per la quale sarebbe competente la divisione locale del TUB 
individuata dall’art. 33, par. 2, dell’Accordo, la cui sede potrebbe trovarsi in un altro Stato 
rispetto a quello individuato ai sensi del regolamento in questione. 
Va inoltre osservato che l’equiparazione tra autorità giurisdizionale comune e autorità 
giurisdizionale nazionale ha l’effetto di attribuire direttamente alla prima una determinata 
competenza che le disposizioni del regolamento Bruxelles I bis attribuiscono al giudice di 
                                                      
632 Nel regolamento n. 1215/2012, come nel suo predecessore, non c’è una vera e propria definizione di 
“autorità giurisdizionale”. All’art. 3, infatti, si trova solamente una precisazione secondo la quale la nozione 
di “autorità giurisdizionale” comprende due particolari autorità presenti in Svezia e in Ungheria nella 
misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento. 
633 N. Nisi, Le novità in materia di fori facoltativi ed esclusivi, in A. Malatesta (a cura di), La riforma del 
regolamento Bruxelles I, Milano, Giuffré, 2016, p. 42. 
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uno Stato parte dell’Accordo istitutivo dell’organo comune. In altri termini, se il 
regolamento attribuisse la competenza giurisdizionale, ad esempio in materia di validità di 
un brevetto europeo, al giudice di uno Stato membro contraente l’Accordo TUB, allora tale 
competenza spetterebbe direttamente al Tribunale unificato. Sebbene l’unico foro esclusivo 
in materia di proprietà intellettuale, previsto dal regolamento Bruxelles I bis, riguardi le 
azioni di validità del brevetto, la competenza esclusiva del Tribunale si estende a tutte le 
materie indicate dallo strumento che lo istituisce.  
Tale assorbimento di competenze in capo al Tribunale unificato è stato chiaramente 
stabilito dall’art. 71-ter del regolamento Bruxelles I bis, il quale introduce delle regole 
speciali che derogano il regime generale di giurisdizione previsto dal regolamento634. Il 
primo punto statuisce infatti che «l’autorità giurisdizionale comune è competente laddove, 
in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia 
parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune siano competenti 
relativamente a una materia disciplinata da tale strumento». L’art. 71-ter non opera alcuna 
distinzione circa la base della giurisdizione. Ciò significa che è ivi ricompresa la giurisdizione 
esclusiva ex art. 24, n. 4, la giurisdizione fondata su un accordo fra le parti, a norma dell’art. 
25, la giurisdizione generale del domicilio del convenuto ex art. 4, o la giurisdizione speciale, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 del regolamento Bruxelles I bis.  
2.2. La giurisdizione sui convenuti non domiciliati in uno Stato membro 
Se le modifiche appena riportate rappresentano semplici norme di collegamento tra 
la competenza esclusiva del Tribunale unificato e i criteri di attribuzione della giurisdizione 
disciplinati dal regolamento Bruxelles I bis, la vera novità apportata dal regolamento n. 
542/2014 è contenuta all’art. 71-ter, n. 2 e n. 3. Superando la tradizionale differenziazione 
tra convenuto domiciliato in uno Stato membro e convenuto domiciliato in uno Stato 
terzo635, l’art. 71-ter estende la giurisdizione dei due organi giurisdizionali comuni ai 
convenuti non domiciliati in uno Stato membro dell’UE. A norma dell’art. 71-ter, n. 2, 
qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo e il regolamento Bruxelles I bis non 
conferisca altrimenti una competenza su di lui, si applicano le disposizioni del capo II, 
                                                      
634 Cfr. Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2013), 554 final, p. 5.  
635 F. Marongiu Bonaiuti, L’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla 
disciplina della giurisdizione in materia civile nell’Unione europea, cit., p. 10. 
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relative alla competenza giurisdizionale (dal foro generale di cui all’art. 4 all’art. 35 
concernente i provvedimenti provvisori e cautelari) indipendentemente dal domicilio del 
convenuto. Il secondo periodo dell’art. 71-ter, n. 2, specifica inoltre che all’organo 
giurisdizionale comune possono essere richiesti anche provvedimenti provvisori o cautelari, 
sebbene la competenza a conoscere del merito sia riconosciuta al giudice di uno Stato terzo.  
L’introduzione di tale disposizione è evidentemente giustificata dal fatto che il TUB, 
così come la Corte del Benelux, essendo una giurisdizione comune a più Stati membri, non 
potrebbe esercitare la propria competenza sulla base del diritto nazionale. Per questa 
ragione, il Tribunale unificato avrebbe potuto estendere la propria giurisdizione su 
convenuti domiciliati in Stati terzi solamente attraverso l’applicazione della normativa 
contenuta nel regolamento Bruxelles I bis636. Queste considerazioni valgono, però, 
solamente in riferimento al TUB e alla Corte di giustizia del Benelux; il carattere universale 
della giurisdizione introdotto dall’art. 71-quater non concerne anche i giudici nazionali.  
Una simile estensione erga omnes della giurisdizione è prevista dall’art. 71-ter, n. 3, il 
quale introduce un criterio residuale di giurisdizione. Si tratta di un foro sussidiario in virtù 
del quale, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo e la controversia riguardi 
la violazione di un brevetto europeo che provochi danni all’interno dell’Unione, l’organo 
giurisdizionale comune può essere competente anche in relazione ai danni, derivanti da tale 
violazione, che si verificano all’esterno dell’Unione. In altri termini, quando il TUB è 
competente a giudicare un’azione di violazione di un brevetto europeo, commessa nel 
territorio di uno Stato membro, contro un convenuto domiciliato in uno Stato terzo, il 
Tribunale unificato può (si tratta di una possibilità, non di un obbligo) esercitare la 
giurisdizione anche su atti di violazione commessi al di fuori del territorio dell’Unione 
europea. Procedendo con un esempio, un eventuale contraffattore cinese che abbia violato 
                                                      
636 Considerando 6, regolamento n. 542/2014: «In quanto autorità giurisdizionali comuni a diversi Stati 
membri il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux non possono, diversamente da 
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, esercitare la loro competenza in base al diritto nazionale 
nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro. Affinché queste due autorità 
giurisdizionali possano esercitare la competenza nei confronti di tali convenuti, le disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbero pertanto applicarsi, per quanto riguarda le materie rientranti 
nella competenza, rispettivamente, del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux, 
anche ai convenuti domiciliati in Stati terzi. Le norme vigenti in materia di competenza del regolamento 
(UE) n. 1215/2012 garantiscono uno stretto collegamento tra i procedimenti cui si applica detto 
regolamento e il territorio degli Stati membri. È pertanto opportuno estendere tali norme ai procedimenti 
contro tutti i convenuti, indipendentemente dal loro domicilio. Nell’applicare le disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1215/2012, il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux (nel 
prosieguo, indicati ciascuno come «autorità giurisdizionale comune») dovrebbero applicare 
esclusivamente le norme appropriate alle materie per le quali è stata loro attribuita la competenza».  
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un brevetto europeo con effetto in Italia, in Germania, in Francia e in Turchia, può essere 
citato dinanzi al TUB anche per i danni che si sono verificati in Turchia.  
Potrebbe essere utile rilevare che, in caso di violazione di un brevetto europeo, l’art. 
7, par. 2, del regolamento Bruxelles I bis attribuisce la giurisdizione al giudice del locus 
commissi delicti. Tale criterio è stato interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che il 
convenuto può essere citato, a discrezione dell’attore, sia dinanzi al giudice del luogo in cui 
il danno si è verificato sia di fronte al giudice del luogo in cui il danno è stato commesso, 
qualora vi sia un collegamento particolarmente stretto fra la controversia e i giudici diversi 
da quelli dello Stato del domicilio del convenuto637.  
In tema di proprietà intellettuale, occorre inoltre tenere conto del principio di 
territorialità del diritto di privativa, con la conseguenza che il giudice del luogo del locus 
commissi delicti è competente a conoscere il solo danno verificatosi nel territorio in cui ha 
sede638. L’art. 71-ter, n. 3, introduce, invece, una soluzione orientata a superare tale 
giurisprudenza della Corte di giustizia639. Infatti, il Tribunale unificato, sulla base del criterio 
di cui all’art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I bis, può conoscere tutti i danni derivanti 
dalla contraffazione del brevetto europeo, anche quelli che si sono verificati nel territorio di 
Stati terzi. Il TUB, dunque, potrebbe essere visto come un foro alternativo per le 
controversie in materia di contraffazione dei brevetti, offrendo all’attore la possibilità di 
evitare di adire anche il giudice dello Stato del locus commissi delicti.  
Tale competenza giurisdizionale è tuttavia limitata da due condizioni espressamente 
indicate nel secondo periodo dell’art. 71-ter: la presenza di beni di proprietà del convenuto 
                                                      
637 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 1976, causa C-21/76, Mines de potasse d’Alsace, par. 
11 e e 24-25; sentenza del 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, par. 17 e 20-22; 
sentenza del 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari, par. 10-13; sentenza del 7 marzo 1996, causa 
C-68/93, Sheville, par. 19-33. Da notare anche la sentenza del 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 
C-161/10, eDate Advertising, par. 52, relativa alla lesione dei diritti della personalità in internet nella quale 
la Corte interpreta l’attuale art. 7, par. 2, del regolamento Bruxelles I bis nel senso che «in caso di asserita 
violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona 
che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o 
dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, 
o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione 
di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai 
giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia 
stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato 
membro del giudice adito». 
638 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 19 aprile 2012, causa C-523/20, Wintersteiger, par. 25-28; sentenza 
del 3 ottobre 2013, causa C-170/12, Pinckney, par. 45; sentenza del 3 aprile 2014, causa C- 387/12, Hi 
Hotel, par. 29.  
639 Sheville, cit., par. 19. K. Grabinski, Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und 
Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano-Übereinkommens in 
Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen, in «GRUR Int», fasc. 3, 2001, pp. 204-205. 
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nel territorio di uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l’autorità 
giurisdizionale comune e la sussistenza di un collegamento sufficiente tra controversia e tale 
Stato membro640. 
Il riferimento alla presenza di beni di proprietà del convenuto è stato considerato 
inappropriato in relazione alle controversie in materia di proprietà intellettuale, dal 
momento che potrebbe infatti non esserci una relazione tra diritto di privativa violato e 
giudice competente641. In questa prospettiva, tale foro potrebbe apparire esorbitate642. Una 
linea guida nell’interpretazione di questa condizione è comunque fornita dal considerando 
7 del regolamento n. 542/2012: nell’attribuzione della competenza di cui all’art. 71-ter, n. 3, 
il Tribunale unificato dovrebbe tenere in considerazione il valore dei beni in questione e 
verificare se questi possano rendere possibile l’esecuzione della sentenza643.  
In aggiunta a tale regime, vi deve essere un collegamento sufficiente tra Stato membro 
in cui si trova il bene e la controversia. La nozione di collegamento sufficiente è però 
tutt’altro che chiara. Esemplificando, si potrebbe sicuramente rilevare un collegamento 
                                                      
640 Art. 71-ter, n. 3, secondo periodo: «Questa competenza può sussistere unicamente se, all’interno di uno 
degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale, si trovano beni 
appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro». 
L’iniziale proposta della Commissione era basata sul criterio del forum patrimonii, includendo più ipotesi. 
L’art. 71-ter, n. 3, era originariamente così formulato: «Se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno 
Stato membro e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro e ̀  competente ai sensi del presente 
regolamento, il convenuto può essere citato dinanzi all’autorità giurisdizionale comune purché: a) in uno 
Stato membro che sia parte dell’accordo che istituisce l’autorità̀ giurisdizionale comune esistano beni 
appartenenti al convenuto; b) il valore di tali beni non sia trascurabile rispetto al valore della pretesa; c) la 
controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro parte dell’accordo che istituisce 
l'autorità giurisdizionale comune». COM(2013) 554 final, cit. Per un’analisi della proposta originaria della 
Commissione si rimanda a P.L.C. Torremans, An International Perspective II: A View from Private 
International Law, in J. Pila, C. Wadlow (eds.), The Unitary EU Patent System, cit., pp. 161 ss.  
641 P.A. De Miguel Asensio, Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified 
Patent Court, in «IIC», fasc. 8, 2014, p. 881; M.A. Gandía Sellens, The relationship between the Brussels I 
recast and the agreement on a Unified Patent Court, specially focusing on patent infringement: when reality 
exceeds fiction, in J-S. Bergé, M. Gardenes Santiago, S. Francq (eds.), Boundaries of European private 
international law, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 631. 
642 Per quanto riguarda i fori esorbitanti nella cooperazione giudiziaria in materia civile si rimanda a D.P. 
Fernandez Arrojo, Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in European Private International Law: 
Will They Ever Survive?, in H-P. Mansel, Festschrift für Erik Jayme, vol. 1, Munich, Sellier. European Law 
Publisher, 2004, pp. 169 ss. 
643 Considerando 7, regolamento n. 542/2014: «Un’autorità giurisdizionale comune dovrebbe poter 
conoscere in via sussidiaria delle controversie che coinvolgono convenuti di Stati terzi nei procedimenti 
relativi alla violazione di un brevetto europeo che provochi danni sia all’interno che all’esterno dell’Unione. 
Tale competenza sussidiaria dovrebbe essere esercitata qualora i beni appartenenti al convenuto si trovino 
in un qualsiasi Stato membro parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune e 
qualora la controversia in questione abbia un collegamento sufficiente con tale Stato membro, ad esempio 
perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili. Al momento 
di stabilire la sua competenza, è opportuno che l’autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei 
beni in questione, che non dovrebbero essere trascurabili e dovrebbe essere tale da rendere possibile 
l’esecuzione della sentenza, almeno in parte, negli Stati membri parti dello strumento che istituisce 
l’autorità giurisdizionale comune».  
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qualora la violazione sia avvenuta in Italia, dunque la competenza spetti alla divisione locale 
italiana, e i beni del convenuto si trovino nello stesso Stato. In questo caso, quindi, il TUB 
potrebbe conoscere anche dei danni che si sono verificati nel territorio di uno Stato terzo.  
Ci si potrebbe invece chiedere se vi sia un collegamento sufficiente qualora, ad 
esempio, la violazione sia avvenuta in Estonia, ma i beni del convenuto siano in Svezia, sede 
della divisione regionale che comprende entrambi gli Stati, oppure qualora sia adita la 
divisione italiana, perché la violazione è avvenuta in Italia, ma i beni del convenuto si trovino 
in Germania. La presenza di un collegamento sufficiente anche negli ultimi due esempi 
farebbe pensare che tale collegamento sussista in ogni caso in cui i beni del convenuto si 
trovino in un qualsiasi Stato membro contraente, a prescindere dal luogo in cui sia avvenuta 
la violazione. Una simile interpretazione, però, annullerebbe completamente il significato di 
tale criterio, essendo sufficiente il requisito concernente il luogo in cui si trovano i beni. È 
dunque altamente improbabile affermare la sussistenza di un collegamento sufficiente in 
relazione agli ultimi due esempi, sebbene, nel secondo, la divisione competente a giudicare 
la violazione del brevetto sia una divisione regionale di cui fanno parte sia lo Stato in cui è 
avvenuta la violazione sia lo Stato in cui sono presenti i beni del convenuto. Occorre infatti 
tenere in considerazione che il TUB è una giurisdizione comune a Stati membri e il riparto 
geografico delle competenze tra le varie divisioni locali e centrali è semplicemente una 
divisione interna allo stesso unico Tribunale. 
Al contrario, qualora l’evento dannoso non sia limitato allo Stato in cui la violazione 
è avvenuta, dunque all’Estonia (secondo esempio) e all’Italia (terzo esempio), ma abbia 
ripercussioni anche negli Stati membri in cui si trovano i beni del convenuto domiciliato in 
uno Stato terzo, allora il TUB potrebbe essere competente anche a conoscere dei danni 
verificatesi fuori dal territorio dell’UE, a prescindere dalla divisione locale adita.  
Anche in questo caso, nell’interpretazione di questa condizione, potrebbe essere utile 
citare quanto stabilito dal considerando 7 del regolamento n. 542/2014, secondo il quale vi 
è un collegamento sufficiente se «il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla 
controversia sono ivi disponibili». Pertanto, il TUB ha massima discrezionalità nel decidere 
quando estendere la propria competenza sui danni avvenuti fuori dall’UE.  
Da queste osservazioni si potrebbe inoltre dedurre che, sebbene la disposizione faccia 
riferimento a Stati membri in generale, il foro sussidiario del TUB sia escluso quando i beni 
si trovano in uno Stato membro non contraente l’Accordo. Il foro sussidiario (e la 
competenza di cui all’art. 71-ter, n. 2) è altresì escluso in caso di convenuto domiciliato in 
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uno Stato membro non contraente l’Accordo TUB. L’art. 71-ter si riferisce espressamente 
ai convenuti domiciliati in Stati terzi.  
L’art. 71-ter n. 2 e n. 3 sembrerebbe invece essere applicabile ai convenuti domiciliati 
negli Stati contraenti la Convenzione di Lugano. A questo proposito occorre però procedere 
con delle precisazioni. L’art. 73 del regolamento Bruxelles I bis fa salva l’applicazione delle 
disposizioni contenute nella Convenzione di Lugano, così come, reciprocamente, l’art. 64, 
par. 1 della Convenzione di Lugano dispone che la Convenzione non pregiudica 
l’applicazione da parte degli Stati membri del regolamento Bruxelles I bis. Tuttavia, il 
secondo paragrafo dell’art. 64, par. 1, della Convenzione di Lugano dà priorità alle 
disposizioni della Convenzione «in materia di competenza giurisdizionale, qualora il 
convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione 
ma non [il regolamento Bruxelles I bis], ovvero qualora gli articoli 22 [relativo alla 
competenza esclusiva] o 23 [relativo alla proroga di competenza] della presente convenzione 
attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato»644. Ciò significa che, salvo interventi 
modificativi della Convenzione di Lugano, considerato anche che l’art. 31 dell’Accordo 
TUB impone l’applicazione della Convenzione relativamente alla competenza 
giurisdizionale, al foro sussidiario possono considerarsi esclusi anche gli Stati contraenti 
detta Convenzione645. 
2.3. Il rapporto tra il Tribunale e i giudici degli Stati membri non partecipanti 
Se i giudici degli Stati membri contraenti l’Accordo sono competenti in materia 
brevettuale solo laddove non vi sia una competenza esclusiva del TUB, gli organi 
giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti (che non sono parte dell’Accordo TUB 
o che non lo hanno ratificato) rimangono competenti a conoscere le azioni di nullità dei 
brevetti europei validati nel territorio del loro Stato e le azioni di contraffazione se il 
convenuto sia ivi domiciliato o se la violazione è ivi avvenuta. Si potrebbero dunque creare 
delle situazioni di conflitto di giurisdizione qualora, nelle materie di competenza esclusiva 
del Tribunale unificato, vi sia un concorso alternativo tra foro generale del domicilio del 
convenuto e foro speciale previsto dal regolamento Bruxelles I bis.  
                                                      
644 S. Luginbühl, D. Stauder, Die Anwendung der revidierten Zuständigkeitsregeln nach der Brüssel I- 
Verordnung auf Klagen in Patentsachen, in «GRUR Int», fasc. 10, 2014, p. 888. 
645 Nello stesso senso P. Véron, Extent of the long-arm jurisdiction conferred upon the unified patent Court 
by Art.71(b)(3) of the Brussels I regulation as amended by regulation 542/2014 of May 15, 2014: Turkish 
delight and a bit of Swiss chocolate for the unified patent Court, in «EIPR», fasc. 9, 2015, p. 596.  
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Per questo motivo è stato introdotto l’art. 71-quater regolamento Bruxelles I bis, il 
quale statuisce che «gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove siano instaurati procedimenti 
dinanzi a un’autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno 
Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale 
comune». Per i conflitti tra il Tribunale unificato e i giudici degli Stati membri non 
contraenti l’Accordo (e quelli che non lo hanno ratificato), si applicano quindi le regole 
ordinarie in materia di litispendenza e connessione, contenute nel regolamento Bruxelles I 
bis. Ciò significa che, in presenza di un conflitto di giurisdizione, tra le medesime parti e 
riguardante domande aventi lo stesso oggetto e lo stesso titolo, l’autorità successivamente 
adita deve sospendere il procedimento, comunicando, su richiesta, la data in cui esso è stato 
istaurato, affinché la prima autorità giurisdizionale adita possa accertare la sua competenza 
(art. 29, par. 1 e 2, del regolamento Bruxelles I bis). Se quest’ultima la accerta, l’autorità 
successivamente adita deve dichiarare la propria incompetenza a favore della prima (art. 29, 
par. 3, del regolamento Bruxelles I bis). La regola della “priorità temporale” trova 
un’eccezione all’art. 31, par. 2, del regolamento Bruxelles I bis, il quale predispone che sia 
il giudice adito competente sulla base di un accordo relativo alla giurisdizione a decidere 
sulla competenza, dovendo, al contrario, l’organo giurisdizionale precedentemente adito 
sospendere il procedimento in attesa di detta decisione.  
Come già specificato, la disciplina sulla litispendenza si applica solamente se sono 
instaurati diversi procedimenti tra le medesime parti e concernenti domande aventi il 
medesimo oggetto e il medesimo titolo. Ciò significa che le controversie devono avere per 
oggetto lo stesso “segmento” di brevetto europeo. Al contrario, qualora le stesse parti 
instaurino due procedimenti differenti relativi a “segmenti” diversi dello stesso fascio 
brevettuale, ossia a brevetti europei validati in Stati membri differenti, le regole sulla 
litispendenza non si applicano, poiché i giudici nazionali sono competenti limitatamente in 
relazione al brevetto validato nel proprio territorio.  
Nell’ipotesi in cui, dinnanzi al Tribunale unificato e al giudice di uno Stato membro 
non partecipante, siano pendenti cause connesse, cioè che abbiano tra di loro un 
collegamento così stretto da rendere opportuna un’unica trattazione e decisione, onde 
evitare il rischio di decisioni incompatibili, l’autorità giurisdizionale successivamente adita 
può sospendere il procedimento e, qualora la causa davanti al giudice adito per primo sia in 
primo grado, può inoltre dichiarare la propria incompetenza (art. 30 del regolamento 
Bruxelles I bis). 
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A norma dell’art. 71-quater, par. 2, le stesse norme si applicano «laddove, durante il 
periodo transitorio di cui all’articolo 83 dell’Accordo TUB, siano proposti procedimenti 
dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato 
membro parte dell’Accordo TUB». Come si vedrà in seguito, l’art. 83 prevede un periodo 
transitorio in cui è possibile escludere la competenza esclusiva del TUB a favore della 
competenza del giudice nazionale. Per questo motivo, allo scopo di evitare giudizi paralleli 
che potrebbero portare a decisioni differenti, le regole ordinarie sulla litispendenza e 
connessione valgono anche nei rapporti tra Tribunale unificato e giudici nazionali, i quali, 
ai sensi di detto articolo, rimangono competenti anche per le materie di competenza 
esclusiva del TUB. 
Infine, l’art. 71-quater non disciplina né i rapporti tra il Tribunale unificato e i giudici 
di Stati terzi, per i quali si applicano le disposizioni di coordinamento di cui agli artt. 34 e 
35 del regolamento Bruxelles I bis646, né i casi di litispendenza tra le divisioni del Tribunale 
unificato. Quest’ultimo caso è infatti regolato dallo stesso Accordo. L’art. 32, par. 2, 
dell’Accordo TUB, con riguardo allo stesso brevetto, vieta la possibilità di proporre 
un’azione di competenza della divisione locale o regionale (art. 32, lett. a, c, f, g o h, 
dell’Accordo TUB) dinanzi a nessun’altra divisione se non quella in cui una delle azioni è 
pendente. In riferimento all’accertamento “positivo” della contraffazione, se la violazione si 
è verificata nei territori di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale di fronte alla 
quale la controversia è pendente, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione 
                                                      
646 Art. 34, regolamento Bruxelles I bis: «Quando la competenza si fonda sull’articolo 4 o sugli articoli 7, 8 
o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa al momento in cui l’autorità 
giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa connessa a quella promossa dinnanzi 
all’autorità giurisdizionale nello Stato terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere 
il procedimento qualora: a) siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause connesse 
onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata; b) ci si 
attenda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, 
se del caso, eseguita in tale Stato membro; e c) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta 
che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. 2. L’autorità giurisdizionale 
dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se: a) l’autorità giurisdizionale 
dello Stato membro ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili; b) il procedimento 
davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto; c) l’autorità giurisdizionale dello 
Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo 
si concluda entro un termine ragionevole; o d) è necessario proseguire il procedimento per la corretta 
amministrazione della giustizia. 3. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può dichiarare 
l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è 
concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro. 4. 
L’autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su domanda di parte o, laddove 
ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio». 
Art. 35, regolamento Bruxelles I bis: «I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno 
Stato membro possono essere richiesti all’autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la 
competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro». 
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centrale. Infine, nel caso in cui un’azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto 
sia stata proposta dinanzi a più divisioni differenti, è competente per l’intera causa la 
divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita deve dichiarare l’azione 
inammissibile conformemente al regolamento di procedura (art. 33, par. 2, dell’Accordo).  
3. La competenza ratione materiae  
Ai sensi dell’art. 3, l’Accordo si applica a qualsiasi brevetto europeo con effetto 
unitario, certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un 
brevetto, brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore 
dell’Accordo o che è stato concesso dopo tale data e richiesta di brevetto europeo pendente 
alla data di entrata in vigore dell’Accordo o inoltrata dopo tale data. Sono invece esclusi i 
brevetti nazionali, disciplinati dalla normativa di ciascuno Stato membro e devoluti alla 
giurisdizione dei giudici nazionali. In riferimento ai titoli brevettuali elencati all’art. 3, l’art. 
32 dell’Accordo enumera le materie di competenza esclusiva del TUB. Si tratta di un elenco 
tassativo, che lascia uno spazio residuale alla competenza degli organi giurisdizionali 
nazionali647. 
Si procederà dunque ad analizzare quali sono le materie di competenza esclusiva del 
TUB e la suddivisione delle stesse tra la divisione centrale e le divisioni locali.  
3.1. Le materie di competenza esclusiva  
Innanzitutto, ex art. 32 dell’Accordo, il Tribunale ha competenza a conoscere le azioni 
in materia di contraffazione, sia in relazione all’accertamento “positivo” della violazione o 
minaccia di violazione del brevetto (art. 32, lett. a), sia in relazione all’accertamento negativo, 
proposta nei confronti del titolare del brevetto (art. 32, lett. b). In relazione alla prima 
ipotesi, il Tribunale è inoltre competente a conoscere «i relativi controricorsi, comprese le 
domande riconvenzionali relative a licenze» (art. 32, lett. b). Si tratta di una formulazione 
piuttosto ampia nella quale possono essere incluse una serie indefinita di eccezioni. Oltre 
alla classica eccezione di nullità del brevetto, si potrebbe fare l’esempio dell’“eccezione 
antitrust”, cioè dell’ipotesi in cui il presunto contraffattore eccepisca la mancata concessione 
                                                      
647 Art. 32, par. 2, dell’Accordo: «Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti 
rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari 
che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale».  
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della licenza, in condizioni FRAND, di uno standard essential patent, dove la mancata 
concessione della licenza costituisce un abuso di posizione dominante648 da parte del titolare 
del brevetto. Se è appunto possibile che questa possa essere presentata come eccezione, non 
è chiaro se possa essere ricompresa in una domanda riconvenzionale, con conseguente 
efficacia di giudicato della decisione del Tribunale unificato circa l’abuso di posizione 
dominante del titolare del brevetto. Non è pacifico neppure se un’azione di accertamento 
negativo della contraffazione possa essere incentrata sull’“eccezione antitrust”, cioè se la 
mancata concessione della licenza e la situazione di abuso di posizione dominante del 
titolare del brevetto possa essere presentata in via principale come argomentazione a 
sostegno dell’azione di accertamento negativo di cui all’art. 32, lett. b, dell’Accordo. Per ora 
si tratta di interrogativi che potranno trovare risposte solamente nella prassi del Tribunale649.  
Proseguendo con le materie indicate nell’art. 32, il Tribunale è inoltre competente a 
conoscere le azioni per misure provvisorie, cautelari e ingiunzioni (art. 32, lett. c), le azioni 
di revoca e nullità dei brevetti e dei certificati protettivi complementari (art. 32, lett. d) e le 
relative domande riconvenzionali (art. 32, lett. e). Per quanto concerne invece le opposizioni 
in sede di esame e domande di revoca o di limitazione (artt. 99 e ss. CBE), rimane comunque 
inalterata la competenza amministrativa dell’UEB. Si precisa che l’art. 33, par. 8, 
dell’Accordo statuisce che le azioni o le domande riconvenzionali relative alla revoca e alla 
nullità del brevetto possono essere proposte senza che il richiedente presenti opposizione 
all’UEB. Nel caso in cui vengano istaurate opposizioni o domande di revoca o di limitazione, 
le parti devono prontamente avvisare il Tribunale, il quale, qualora sia prevedibile che la 
decisione dell’UEB avvenga in tempi rapidi, può sospendere la causa (art. 32, par. 10, 
dell’Accordo e Rule 118, par. 2, del regolamento di procedura). 
Il TUB è poi competente a conoscere le azioni per risarcimento di danni o per 
indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto 
                                                      
648 Art. 102 TFUE: «È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere 
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di 
una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive 
possono consistere in particolare: a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di 
vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo 
tecnico, a danno dei consumatori; c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti 
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la 
concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti 
di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso 
con l’oggetto dei contratti stessi». 
649 Intervento della dott.ssa G. Muscolo, “L’antitrust exception”, Seminario UIBM - Roma, 6 luglio 2017, 
http://www.uibm.gov.it/attachments/Abstract%20intervento%20dott.ssa%20Muscolo%20su%20antitr
ust%20exception%20del%2006%2007%2017.pdf.  
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europeo pubblicata (art. 32, lett. f). Per quanto riguarda la protezione provvisoria, l’art. 67, 
par. 1, CBE650, conferisce al richiedente, per gli Stati contraenti designati nella domanda di 
brevetto, la protezione prevista all’art. 64 CBE651, cioè la stessa protezione conferita a un 
brevetto europeo concesso. Si tratta quindi di una tutela più estesa rispetto a quella prevista 
dall’art. 32, lett. f, che sembra invece riferirsi alla tutela minima, quella indennitaria, 
contenuta nell’art. 67, par. 2, CBE652. Ciò potrebbe portare a pensare che il titolare della 
domanda di brevetto, per i diritti a lui conferiti dall’art. 67 CBE, eccedenti la competenza 
del Tribunale unificato ex art. 32, lett. f, dovrebbe adire il giudice nazionale.  
Il Tribunale è ulteriormente competente in relazione alle azioni correlate all’utilizzo 
dell’invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull’utilizzazione 
precedente dell’invenzione (art. 32, lett. g). Da una prima lettura, emerge sicuramente che 
la lett. g dell’art. 32 faccia riferimento al diritto di preuso, previsto dall’art. 28 dell’Accordo 
TUB653. L’Accordo, però, distingue due ipotesi: da una parte, l’utilizzazione dell’invenzione 
precedente la concessione del brevetto e, dall’altra, il diritto all’utilizzazione precedente 
dell’invenzione. La separazione delle due espressioni non può che significare una differente 
portata delle stesse. Mentre il diritto di preuso, ex art. 28 dell’Accordo, rientra nella seconda 
ipotesi, la quale fa infatti riferimento ad un diritto di utilizzazione precedente 
dell’invenzione, l’espressione «utilizzazione precedente la concessione del brevetto» deve 
interpretarsi come un’utilizzazione illegittima che rientra nel novero degli atti vietati in virtù 
della protezione provvisoria alla domanda di brevetto ex art. 67 CBE. In questa prospettiva, 
quindi, la competenza del Tribunale unificato potrebbe essere più estesa rispetto a quella 
prevista per le azioni risarcitorie e indennitarie di cui la lett. f dell’art. 32, dell’Accordo, 
                                                      
650 Art. 67, par. 1, CBE: «A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce 
provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione 
prevista all’articolo 64». 
651 Art. 64, par. 1, CBE: «Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal 
giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è 
stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato».  
652 Art. 67, par. 2, CBE: «Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non 
conferisca la protezione prevista all’articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della 
domanda di brevetto europeo non può essere meno estesa di quella derivante dalla pubblicazione 
obbligatoria, in base alla legislazione dello Stato in questione, delle domande di brevetto nazionale non 
esaminate. Ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della 
domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere un’indennità ragionevole, in considerazione 
delle circostanze, dalle persone che hanno utilizzato l’invenzione oggetto della domanda di brevetto 
europeo in tale Stato contraente in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro 
responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale». V. G. Guglielmetti, Natura e 
contenuto del brevetto europeo con effetto unitario, in C. Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo 
sistema UE di tutela brevettuale, cit., p. 12.  
653 V. Supra, cap. III, par. 2.3. 
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escludendo quindi la competenza del giudice nazionale anche per le altre azioni (es. 
inibitoria o ripristinatoria) che riguardano la protezione precedente alla concessione, come 
invece precedentemente affermato. 
Infine, il Tribunale è competente a conoscere le azioni di compensazione per licenze 
sulla base dell’articolo 8 del regolamento n. 1257/2012 (art. 32, lett. h)654 e le azioni 
concernenti le decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti 
di cui all’articolo 9 del regolamento n. 1257/2012 (art. 32, lett. l)655. 
Per le materie non espressamente citate restano competenti i giudici nazionali. Si 
tratta quindi di tutte le azioni in materia contrattuale promosse in via principale, relative, ad 
esempio, alle licenze obbligatorie o contrattuali, ai trasferimenti del brevetto, o alla proprietà 
dello stesso656. Il Tribunale, infatti, è competente a conoscere queste azioni solamente in via 
incidentale ex art. 32, lett. a.  
3.2. Il riparto di competenza tra le divisioni del Tribunale e la problematicità della biforcazione 
tra azioni di validità e contraffazione 
Vista la presenza di divisioni centrali e divisioni locali o regionali, dopo aver elencato 
le materie di competenza esclusiva del Tribunale, l’art. 33 dell’Accordo detta delle regole 
relative al riparto delle competenze tra le varie divisioni.  
In primo luogo, le azioni di contraffazione (violazione o minaccia di violazione del 
brevetto, di cui all’art. 32, lett. a, dell’Accordo), le azioni per misure cautelari (art. 32, lett. 
c), le azioni di risarcimento danni (art. 32, lett. f) e le azioni correlate all’utilizzo 
dell’invenzione o al diritto di preuso (art. 32, lett. g) sono di competenza delle divisioni locali 
o regionali. In particolare è compente la divisione locale o regionale che ha sede nello Stato 
membro del locus commissi delicti (art. 33, par. 1, lett. a) oppure quella del luogo in cui il 
convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno di essi ha la residenza o la sede principale 
delle attività, o semplicemente una sede delle attività (art. 33, par. 1, lett. b)657. Quest’ultimo 
                                                      
654 V. Supra, cap. III, par. 2.4.1. 
655 V. Supra, cap. III, par. 1.3. 
656 A proposito di controversie relative alla proprietà del brevetto si era espressa la Corte di giustizia che 
escludeva che a una controversia relativa alla titolarità del brevetto si applicasse il foro speciale ex art. 16, 
par. 4, del regolamento Bruxelles I (attuale art. 22, par. 4, Bruxelles I bis); Corte di giustizia, sentenza del 
15 novembre 1983, causa C-288/82, Ferdinand M.J.J. Duijnstee contro Lodewijk Goderbauer, par. 26. La 
stessa interpretazione è stata ripresa in tema di marchi dalla sentenza del 5 ottobre 2017, causa C-341/14, 
Hassen Beleggingen c. Tanja Prost-Knipping. 
657 A norma dell’art. 33, par. 1, terzo periodo, le azioni contro i convenuti aventi la residenza, la sede 
principale delle attività o, in mancanza delle precedenti, la sede secondaria delle attività al di fuori del 
territorio degli Stati membri contraenti, sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale 
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criterio vale anche per le azioni relative alle licenze di diritto, di cui l’art. 8 del regolamento 
n. 1257/2012 (art. 32, lett. h, e art. 33, par. 1, secondo periodo). 
La scelta della divisione in cui instaurare il procedimento è in capo all’attore, dunque 
al titolare del brevetto. L’art. 33, par. 1, dell’Accordo aggiunge inoltre che, qualora vi sia 
una relazione commerciale tra convenuti o qualora l’azione riguardi la stessa violazione, si 
ha un cumulo soggettivo. A riguardo, si nota come i due criteri appena esposti siano molto 
più ampi rispetto a quelli determinati dal regolamento Bruxelles I bis (e dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia) in cui la trattazione unica delle azioni è prevista solamente se «esista 
un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione 
unica» (art. 8, n. 1, regolamento Bruxelles I bis)658. Ne consegue dunque un aumento della 
possibilità di forum shopping a favore dell’attore dell’azione di contraffazione, il quale non 
solo può scegliere di citare una pluralità di convenuti davanti alla divisione locale o regionale 
a lui più favorevole, ma, come è stato già affermato in precedenza, può scegliere anche la 
lingua del procedimento tra quelle designate dalla divisione locale o regionale competente659. 
Il rischio è quindi che il foro della contraffazione si sposti dalla sede del convenuto alla sede 
dell’attore. Ne emerge pertanto uno squilibrio a favore del proprietario del brevetto.  
Se, invece, lo Stato membro interessato non ospita divisioni locali o regionali, la 
competenza è della divisione centrale.  
In secondo luogo, per quanto concerne sia le azioni in via principale di revoca e nullità 
(art. 32, lett. d) sia le azioni di accertamento negativo della contraffazione (art. 32, lett. b), è 
di regola competente la divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a una divisione locale o 
regionale è stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un’azione di 
accertamento “positivo” della contraffazione, tali azioni possono essere proposte solo 
dinanzi alla stessa divisione locale o regionale. Per quanto riguarda le azioni di accertamento 
negativo, il par. 6, dell’art. 33 dell’Accordo stabilisce che un’eventuale azione di 
contraffazione, proposta entro tre mesi dall’introduzione dell’azione di accertamento 
negativo, ha come conseguenza quella di sospendere quest’ultima, in attesa del giudizio di 
accertamento positivo. L’introduzione di tale regola è indubbiamente volta all’eliminazione 
del fenomeno del “torpedo”, pratica secondo cui le imprese a rischio di subire un’azione di 
                                                      
conformemente alla lettera a) del primo comma della summenzionata disposizione oppure dinanzi alla 
divisione centrale. Per un approfondimento si rimanda a M. Bosshard, Regime linguistico del processo, 
materie di competenza della Unified Patent Court e ripartizione della competenza tra le sue divisioni e sezioni, 
in «Contratto e impresa. Europa», 2017, pp. 495-504.  
658 In tema si rimanda a M. Ricolfi, The recasting of Brussels I Regulation from an IP Lawyer’s Perspective, 
in F. Pocar, I. Viarengo, F.C. Villata, (a cura di), Recasting Brussels I, Padova, Cedam, 2012, pp. 140 ss.  
659 V. Supra, par. 1.3. 
 202 
contraffazione davanti al tribunale di uno Stato dotato di un sistema giurisdizionale capace 
di pervenire a decisioni rapide, istaurano un procedimento di accertamento negativo della 
contraffazione di fronte a un giudice di uno Stato dotato di un sistema giudiziario più 
lento660. Il presunto contraffattore, infatti, fatta salva la deroga alla giurisdizione prevista 
all’art. 83 dell’Accordo661, non solo deve instaurare il procedimento di fronte alla divisione 
locale o regionale competente a conoscere l’azione di contraffazione già instaurata, la 
divisione scelta dal titolare del brevetto, ma la stessa azione di accertamento “positivo” della 
contraffazione, instaurata successivamente, ha la precedenza su quella di accertamento 
negativo, sospendendo quest’ultima. È dunque evidente che tale disciplina sbilanci la 
situazione a favore del titolare del brevetto, rendendo l’azione di accertamento negativo 
“controproducente”662. 
In terzo luogo, per quanto riguarda le azioni concernenti le decisioni prese dall’UEB 
nello svolgimento dei compiti amministrativi di cui all’art. 9 (art. 32, lett. i), è competente la 
divisione centrale (art. 33, par. 9). 
Infine, l’ipotesi più interessante prospettata dall’art. 33 concerne l’eventuale domanda 
riconvenzionale di nullità (art. 32, lett. e) proposta dinanzi la divisione locale o regionale in 
cui è istaurato il giudizio di accertamento “positivo” della contraffazione.  
In questo caso, la divisione interessata, sentite le parti, ha tre possibilità per far fronte 
alla domanda riconvenzionale: può procedere, mantenendo il giudizio unitario, sia con 
l’accertamento della violazione del brevetto sia con la nullità dello stesso663 (art. 33, par. 3, 
lett. a); può altrimenti decidere di deferire la domanda riconvenzionale di revoca o nullità 
                                                      
660 R. Bennet, Das Übereinkommen über ein einheitlichen Patentgericht – das Ende des Torpedos?, in 
«Mitteilungen der deutschen Patentanwälte», fasc. 7, 2015, pp. 301 ss. Sulla questione delle azioni 
“torpedo” si veda: P. Véron, ECJ Restores Torpedo Power, in «IIC», fasc. 6, 2004, pp. 638 ss.; W. Tilmann, 
A. von Falck, EU-Patentrechtsharmonisierung II: Forum-Shopping und Torpedo, in «GRUR», fasc. 7, 2000, 
pp. 579 ss. Per quanto riguarda il problema italiano: M. Franzosi, World Wide Patent Litigation and the 
Italian Torpedo, in «EIPR», fasc. 7, 1997, pp. 382 ss.; Id, Torpedo are here to stay, in «IIC», fasc. 2, 2002, 
pp. 154 ss.; V. Jandoli, The “Italian Torpedo”, in «IIC», fasc. 7-8, 2000, pp. 783 ss. Per quanto concerne il 
Tribunale unificato si rimanda a G. Caggiano, Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra 
esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse 
istituzionale, in «Il diritto dell’Unione europea», fasc. 4, 2012, pp. 705-706. 
661 V. Infra, par. 6. 
662 In questo senso, V. Cerulli Irelli, Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro 
ordinamento, in «Il diritto industriale», fasc. 4, 2013, p. 397, secondo il quale questo sbilanciamento a 
favore del titolare del brevetto potrebbe risultare incompatibile con l’ordinamento italiano e con i principi 
di uguaglianza formale e sostanziale.  
663 Qualora la divisione locale o regionale decida di dichiarare la propria competenza sulla domanda 
riconvenzionale di nullità, questa deve chiedere al presidente del Tribunale di primo grado di assegnare 
dal pool di giudici, conformemente all’art. 18, par. 3, dell’Accordo, un giudice qualificato sotto il profilo 
tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Cfr. art. 33, par. 3, lett. a, 
dell’Accordo. 
 203 
alla divisione centrale, procedendo o sospendendo – solamente qualora vi sia altissima 
probabilità di invalidità del brevetto - il procedimento (art. 33, par. 3, lett. b)664, oppure, se 
c’è accordo tra le parti, può deferire l’intera causa alla divisione centrale (art. 33, par. 3, lett. 
c). In altre parole, se vi è accordo tra le parti, la divisione locale o regionale deferisce l’intera 
causa alla divisione centrale, se, al contrario, non c’è accordo, la divisione locale o regionale 
può scegliere se dichiarare la propria competenza per l’intera causa oppure separare l’azione 
di contraffazione dalla riconvenzionale di validità, decidendo, a sua completa discrezione, 
se proseguire o sospendere il procedimento di violazione.  
Seguendo il quadro sul riparto delle competenze appena fornito, si può notare 
immediatamente come l’Accordo proponga una separazione tra le azioni di contraffazione, 
di competenza delle divisioni locali o regionali, e le azioni di revoca o nullità, di competenza 
delle divisioni centrali. Non solo, in caso di domanda riconvenzionale di revoca o nullità, 
sollevata in un giudizio di contraffazione, è prevista un possibile biforcazione tra azione di 
contraffazione, che rimane di competenza della divisione locale o regionale, e la 
riconvenzionale di nullità o revoca, per la quale viene instaurato un nuovo giudizio dinanzi 
alla divisione centrale. 
La biforcazione, o meglio la separazione tra le azioni di validità e contraffazione (c.d. 
Trennungsprinzip), è tipica del sistema tedesco, caratterizzato dal fatto che i giudici 
competenti a giudicare le controversie relative alla contraffazione sono differenti rispetto a 
quelli competenti a conoscere le azioni di revoca del brevetto665. Infatti, mentre le azioni di 
                                                      
664 Cfr. le due regole di procedura che disciplinano il caso in cui i due giudizi proseguano separatamente. 
Rule 37, par. 4: «Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) of the Agreement, 
the panel may stay the infringement proceedings pending a final decision in the revocation proceedings 
and shall stay the infringement proceedings where there is a high likelihood that the relevant claims of the 
patent will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation proceedings». 
(Corsivo aggiunto). Rule 118, par. 2: «If, while there are infringement proceedings before a local or regional 
division, a revocation action is pending between the same parties before the central division or an 
opposition is pending before the European Patent Office, the local or regional division: (a) may render its 
decision on the merits of the infringement claim, including its orders, under the condition subsequent 
pursuant to Article 56(1) of the Agreement that the patent is not held to be wholly or partially invalid by 
the final decision in the revocation proceedings or a final decision of the European Patent Office or under 
any other term or condition; or (b) may stay the infringement proceedings pending a decision in the 
revocation procedure or a decision of the European Patent Office and shall stay the infringement 
proceedings if it is of the view that there is a high likelihood that the relevant claims of the patent will be 
held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation proceedings or of the European 
Patent Office where such decision of the European Patent Office may be expected to be given rapidly».  
665 In tema, si rimanda, ad esempio, a C.A. Dresel, Trennungsprinzip im Patentrecht, Frankfurt am Main, 
PL Academic Research, 2016, pp. 7-34; T. Jaeger, System einer Europäischen Gerichtsbarkeit für 
Immaterialgüterrechte. Grundlagen – Struktur- Verfahren, Heidelberg, Springer, 2013, pp. 449-470; T. 
Wuttke, P. Guntz, Wie weit reicht die Privilegierung des Klägers durch das Trennungsprinzip?, in 
«Mitteilungen der deutschen Patentanwälte», fasc. 11, 2012, pp. 447 ss.  
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contraffazione sono di competenza del giudice civile ordinario, le azioni di nullità sono 
instaurate dinanzi al Bundespatentgericht (BPatG), la Corte federale dei brevetti. 
In particolare, per la contraffazione sono competenti dodici corti regionali 
(Landgerichte), che hanno almeno una sezione quasi interamente dedicata al contenzioso 
brevettuale666, caratterizzate dalla celerità delle decisioni (e dal basso costo dei 
procedimenti), rendendo così il sistema giurisdizionale efficace ed efficiente, assicurando 
certezza del diritto667. Al contrario, la Corte federale dei brevetti si contraddistingue dalla 
presenza di giudici altamente specializzati, con qualifiche sia giuridiche che tecniche. A 
differenza di quanto avviene nei Landgerichte, le decisioni del BpatG non sono così rapide, 
con il rischio che, relativamente allo stesso brevetto, la sentenza concernente la 
contraffazione venga emessa antecedentemente rispetto a quella sulla validità668. Per capire 
la ratio alla base di tale separazione occorre precisare che il BpatG è stato istituito nel 1961, 
a seguito di una sentenza del Bundesverwaltungsgericht, che ha ritenuto incostituzionale la 
giurisdizione di un organo amministrativo, il Bundespatentamt, l’Ufficio federale dei brevetti 
tedesco, sulle azioni di revoca e nullità669. Ciò significa che, prima dell’istituzione di 
un’apposita Corte federale, le azioni di revoca e nullità rientravano nella competenza dello 
stesso organo che rilasciava il brevetto. La nullità del brevetto era quindi vista come un 
materia federale, di competenza dell’ufficio brevetti (o successivamente di una corte 
federale), mentre la contraffazione rientrava tra gli illeciti civili, di competenza dunque del 
giudice ordinario670.  
Se è vero che la biforcazione tedesca ha origini storico-costituzionali, lo scopo (e il 
successo) di questo modello è stato quello di adattare il giudice, civile o federale, alle 
esigenze delle controversie, con conseguente acquisizione di specifiche competenze e di una 
consolidata esperienza per le materie di propria competenza671. Basti pensare alla presenza, 
nel BPatG, di giudici qualificati dal punto di vista tecnico, con competenze specifiche nella 
determinazione della validità o meno del brevetto. 
                                                      
666 K. Cremers, F. Gaessler, D. Harhoff, C. Helmers, Y. Lefouili, Invalid but infringed? An analysis of the 
bifurcated patent litigation system, in «Journal of Economic Behavior & Organization», vol. 131, parte A, 
2016, p. 221.  
667 P. Meier-Beck, Bifurkation und Trennung. Überlegungen zum Übereinkommen über ein Einheitliches 
Patentgericht und zur Zukunft des Trennungsprinzips in Deutschland, in «GRUR», fasc. 10, 2015, p. 930. 
668 Ibidem; K. Cremers, F Gaessler, D. Harhoff, C. Helmers, Y. Lefouili, Invalid but infringed? An analysis 
of the bifurcated patent litigation system, cit., p. 221. 
669 M. Ricolfi, La “biforcazione” tra azioni di validità e azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi 
applicativi, in «Il diritto industriale», fasc. 1, 2014, p. 10.  
670 R. Jacob, IP and Other Things: A Collection of Essays and Speeches, Oxford, Hart Publishing, 2015. 
671 P. Meier-Beck, Bifurkation und Trennung cit., p. 930. 
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Tornando ora alla separazione tra le azioni di validità e di contraffazione prevista 
dall’Accordo TUB, si nota come le due azioni non ricadano nella competenza di giudici 
differenti, come avviene in Germania, bensì di diverse divisioni dello stesso Tribunale, 
formate da giudici con pari competenza ed esperienza in materia brevettuale. Ci si potrebbe 
dunque chiedere quale sia l’utilità della separazione se le varie divisioni sono tutte 
indistintamente caratterizzate da un’alta specializzazione e competenza per i vari profili 
brevettuali672.  
È dunque evidente che il sistema della separazione e biforcazione contenuto 
nell’Accordo TUB non recepisca dall’ordinamento tedesco lo scopo sotteso al modello, ma 
sembra portare con sé gli svantaggi, non tanto in relazione alla separazione delle azioni di 
contraffazione e validità tra divisione locale o regionale e centrale (sebbene non risulti 
vantaggioso che, nello stesso spazio temporale, due divisioni differenti si occupino di 
controversie relative allo stesso brevetto), piuttosto in relazione alla biforcazione tra le azioni 
di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità, ex art. 33, par. 3, lett. b, 
dell’Accordo. Basti pensare alla classica ipotesi in cui la divisione locale o regionale emetta 
una sentenza di condanna per accertamento della contraffazione e, successivamente, la 
divisione centrale annulli il brevetto.  
Qualora la divisione competente per l’azione di contraffazione non sospenda il 
procedimento, le stesse parti potrebbero ottenere, in momenti differenti, due decisioni tra 
loro in contrasto. D’altro canto, la scelta di sospendere l’accertamento positivo della 
contraffazione comporterebbe un’innegabile allungamento dei tempi delle decisioni, 
contravvenendo a uno dei principi cardine che ha portato all’istituzione del Tribunale 
unificato. In ogni caso, un aumento della durata del giudizio potrebbe avvenire anche 
qualora l’azione di contraffazione non venga sospesa: l’art. 74, par. 1, dell’Accordo prevede 
infatti che, su richiesta di una delle parti, la Corte d’appello possa sospendere il processo673. 
Ciò significa che il convenuto soccombente in un’azione di contraffazione può richiedere, 
in appello, di attendere il giudizio relativo alla nullità del brevetto. 
                                                      
672 Vi sono due fattori differenzianti tra le divisioni centrali e divisioni locali o regionali: da un lato, la 
composizione della divisione locale o regionale prevede la presenza di tre giudici qualificati sotto il profilo 
giuridico, mentre la divisione locale anche di un giudice tecnico; dall’altro lato, la lingua del procedimento 
nelle divisioni locali o regionali può essere diversa da quella del rilascio del brevetto. Bisogna però tener 
conto che, da una parte, il collegio della divisione locale o regionale può sempre richiedere la presenza di 
un giudice tecnico, secondo le modalità previste dall’art. 18, par. 3, dell’Accordo e, dall’altra, lo stesso 
collegio o il presidente del Tribunale, possono, per motivi di praticità ed equità, utilizzare la lingua di 
rilascio del brevetto come lingua del procedimento. 
673 P. Meier-Beck, Bifurkation und Trennung cit., p. 931. 
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A tali problematiche se ne aggiungono altre: occorre infatti ricordare che la lingua 
processuale adottata dalla divisione locale potrebbe differire da quella che l’Accordo 
prevede per i giudizi dinnanzi alla sede centrale. Pertanto, in caso di biforcazione, in 
relazione allo stesso brevetto, le parti potrebbero trovarsi di fronte a due giudizi diversi 
dinnanzi a due divisioni (locale e centrale) che utilizzano due regimi linguistici differenti. 
In conclusione, l’assetto prospettato dall’Accordo risulta essere criticabile. Pur 
mantenendo una separazione tra azioni di contraffazione e azioni di nullità, giustificata 
dall’idea di assicurare una vicinanza territoriale tra Tribunale e convenuto, in sede di 
contraffazione, la scelta di biforcare l’azione di contraffazione e la domanda riconvenzionale 
di nullità non risulta essere conveniente a nessuna delle due parti in causa. Tuttavia, vista la 
possibilità di deferire l’intera causa alla divisione centrale (art. 33, par. 3, lett. c) piuttosto 
che conoscere anche la riconvenzionale di nullità (art. 33, par. 3, lett. a), mantenendo 
un’unitarietà del giudizio, è probabile che non vi saranno molti casi in cui le divisioni locali 
o regionali biforcheranno le azioni, considerando anche la tradizione giuridica “unitaria” 
nella maggior parte degli Stati europei.  
4. La legge applicabile  
Si è già visto come il brevetto europeo con effetto unitario trovi la sua base giuridica 
in una molteplicità di fonti normative: i due regolamenti europei, il n. 1257/2012 e il n. 
1260/2012, in relazione alla protezione e agli effetti del diritto di privativa, l’Accordo TUB, 
in relazione alla portata della protezione, la CBE, in relazione ai requisiti di brevettabilità e 
ai motivi di revoca o nullità e, infine, il diritto nazionale, in relazione a tutti quegli aspetti, 
come il diritto di preuso e le licenze, non disciplinati direttamente dai regolamenti. Con 
riferimento a questo tipo di brevetto, il Tribunale unificato deve quindi fondare le proprie 
decisioni sullo stesso insieme di regole. Per tale motivo, il sistema delle fonti indicato all’art. 
24 dell’Accordo è costituito da una pluralità di livelli normativi. Nel pieno rispetto del 
primato del diritto UE, il Tribunale unificato fonda le proprie decisioni «a) sul diritto 
dell’Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 
1260/2012; b) sul presente accordo; c) sulla CBE; d) su altri accordi internazionali 
applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e e) sul diritto 
nazionale». Sono invece escluse le decisioni delle Camere di appello (Board of Appeal) 
dell’UEB, le quali potranno influenzare solo indirettamente il TUB, qualora siano conformi 
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con la normativa e con la giurisprudenza UE674. Prima di analizzare il coordinamento tra le 
varie fonti, si procederà a ricostruire, sebbene in maniera non esaustiva, la disciplina 
applicabile dal Tribunale unificato nella risoluzione delle controversie. 
4.1. La normativa europea 
Con riferimento al diritto dell’Unione europea, il TUB, in primo luogo, applica i due 
regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo con 
effetto unitario, i regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012675. Sebbene l’Accordo richiami 
espressamente solamente i due regolamenti citati, il Tribunale deve dare applicazione a tutte 
le disposizioni UE che incidono con la materia brevettuale. Viene immediatamente in rilievo, 
ad esempio, la direttiva enforcement, la quale è stata ripresa quasi letteralmente676 nelle 
disposizioni dell’Accordo TUB. A questo proposito, si potrebbero citare, ad esempio, gli 
artt. 59 e 60 dell’Accordo sull’ordine di presentazione, protezione e ispezione degli elementi 
di prova, corrispondenti agli artt. 6 e 7 della direttiva enforcement; l’art. 62 dell’Accordo 
sulle misure provvisorie e cautelari che riprende quanto disciplinato dall’art. 9 della 
direttiva; l’art. 63 sulle ingiunzioni, equivalente all’art. 11 della direttiva; gli artt. 68 e 69, 
relativi, rispettivamente, al risarcimento del danno e alle spese giudiziarie, ugualmente 
disciplinati dagli artt. 13 e 14 della direttiva. Manca invece un corrispondente all’art. 8 della 
direttiva enforcement relativo al diritto di informazione. Ne consegue che il Tribunale, 
essendo vincolato al primato del diritto UE, nell’applicazione delle citate diposizioni 
contenute nell’Accordo, deve comunque tenere in considerazione l’interpretazione della 
Corte di giustizia con riguardo alla normativa contenuta nella direttiva enforcement. 
Altre norme europee applicabili dal Tribunale sono quelle esplicitamente riprese 
dall’art. 27 dell’Accordo concernente i limiti degli effetti del brevetto. Si fa particolare 
                                                      
674 P. England, S. Parker, Obviousness in the new European legal order, in «Journal of Intellectual Property 
Law & Practice», fasc. 11, 2012, p. 806. 
675 L’art. 24, par. 1, lett. a, dell’Accordo cita espressamente l’applicazione dei regolamenti n. 1257/2012 e 
n. 1260/2012. Tale riferimento è indubbiamente superfluo; essi, infatti, sono automaticamente ricompresi 
nelle fonti di diritto dell’Unione europea. Per la trattazione della disciplina contenuta nei due regolamenti 
si rimanda al cap. III.  
676 Per le differenze tra l’Accordo TUB e la direttiva enforcement si rimanda a L.C. Ubertazzi, Brexit and 
the EU Patent Part II: What Shall We Do?, cit., pp. 678-679 (si veda, in particolare, la nota 25).
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riferimento alle direttive 2001/82/CE677 e 2001/83/CE678, nella parte in cui è legittimo 
l’utilizzo dell’invenzione per fini sperimentali allo scopo di rilasciare un’autorizzazione 
all’immissione in commercio di farmaci (art. 27, lett. d); al regolamento (CE) n. 2100/94 
sulle varietà vegetali (art. 27, lett. i); alla direttiva 2009/24/CE sui programmi per elaboratore 
(art. 27, lett. k); alla direttiva biotech (art. 27, lett. l).  
È opportuno menzionare, inoltre, il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato 
protettivo complementare per i medicinali e il regolamento (CEE) n. 1610/1996 sul 
certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari. Ancora, dal momento che 
l’art. 58 dell’Accordo impone «la protezione dei segreti commerciali, i dati personali o altre 
informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l’abuso dei 
mezzi probatori […]» il TUB potrebbe applicare le nuove direttive sul segreto industriale679 
e sulla protezione dei dati personali680. A questo elenco, si aggiungono anche l’Accordo 
TRIPs, il regolamento Bruxelles I bis, la Convenzione di Lugano e i regolamenti Roma I e 
Roma II, ai quali si è fatto più volte riferimento. Merita ancora particolare attenzione la 
normativa sulla libera circolazione delle merci681 e sulla concorrenza, poiché i diritti di 
proprietà intellettuale possono interferire con entrambe le discipline682. Si pensi, ad esempio, 
                                                      
677 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali veterinari, modificata dalla direttiva Direttiva 2004/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004. 
678 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004. 
679 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione 
del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro 
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. 
680 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio. 
681 Art. 34, 35 e 36 TFUE. Si riporta il testo delle disposizioni: art. 34 TFUE: «Sono vietate fra gli Stati 
membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente»; art. 35 
TFUE: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di 
effetto equivalente» e art. 36 TFUE: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti 
o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di 
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di 
preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di 
tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un 
mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».  
682 In tema si rimanda, ad esempio, M.D. Janis, H. Hovenkamp, M.A. Lemley, C.R. Leslie, M.A. Carrier, 
IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, 3rd edition, New 
York, Wolters Kluwer Law & Business, 2016; G. Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare 
in Intellectual Property Law, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2010, pp. 209 ss.; M. Scuffi, Le interferenze 
fra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali, in 
«Concorrenza e Mercato», 2005/2006, pp. 485 ss. 
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al principio di esaurimento del diritto, contenuto sia nell’art. 6 del regolamento n. 1257/2012 
sia nell’art. 29 dell’Accordo683, il quale rappresenta un bilanciamento tra il monopolio del 
titolare del diritto di privativa e il principio di libera circolazione delle merci. Inoltre, in tema 
di concorrenza, il Tribunale unificato potrà senz’altro applicare sia l’art. 101 TFUE sulle 
intese restrittive della concorrenza, qualora, ad esempio, gli accordi tra imprese in materia 
di trasferimento delle tecnologie non rientrino nelle esenzioni previste dal regolamento (UE) 
n. 316/2014684, sia l’art. 102 TFUE sull’abuso di posizione dominante, quando, ad esempio, 
sia presentata un’eccezione antitrust, in relazione alla mancata concessione di una licenza 
FRAND. Infine, occorre fare riferimento alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. 
Si tratta di un importante corpo normativo che racchiude tematiche che, seppur 
apparentemente lontane dal diritto dei brevetti, possono comunque essere applicate dal 
TUB. Relativamente a queste questioni, il Tribunale ha la possibilità (o il dovere) di utilizzare 
lo strumento del rinvio pregiudiziale allo scopo di garantire la corretta e uniforme 
applicazione del diritto dell’UE. 
4.2. La disciplina sostanziale contenuta nell’Accordo sul Tribunale unificato 
A norma dell’art. 24, par. 1, lett. b, dell’Accordo, il Tribunale unificato applica le 
disposizioni contenute nell’Accordo che lo istituisce. Oltre alle disposizioni procedurali, le 
quali non verranno analizzate in questa sede, il TUB applica indubbiamente le disposizioni 
di diritto sostanziale contenute negli artt. 25-29 dell’Accordo. Si fa riferimento all’art. 25 sul 
diritto di impedire l’utilizzazione diretta dell’invenzione, all’art. 26 sul diritto di impedire 
l’utilizzazione indiretta dell’invenzione, all’art. 27 circa i limiti degli effetti del brevetto, 
all’art. 28 sul diritto di preuso e all’art. 29 sul principio di esaurimento dei diritti. Ad 
esclusione dell’ultimo, gli articoli citati, inizialmente contenuti nella proposta di 
regolamento sul brevetto europeo con effetto unitario685, sono stati inseriti all’interno 
dell’Accordo allo scopo di evitare l’interpretazione della Corte di giustizia686. L’Accordo 
TUB, quindi, non si limita a istituire una giurisdizione unificata, ma propone una serie di 
                                                      
683 V. Supra, cap. III, par. 2.2.  
684 Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’art. 
101, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento 
della tecnologia. 
685 COM(2011) 215 def., cit. 
686 V. Infra, cap. I, par. 3.3. 
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norme materiali che porteranno a un’armonizzazione della disciplina brevettuale tra gli Stati 
membri687.  
L’art. 25 dell’Accordo elenca tre tipologie di atti che costituiscono contraffazione 
diretta del brevetto e che il titolare ha diritto di impedire («un brevetto conferisce al suo 
titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di: […]»). 
Nel primo “gruppo” sono compresi gli atti di «fabbricare, offrire, immettere sul mercato o 
utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali 
fini». In altri termini, l’invenzione non può essere riprodotta né in modo identico né in modo 
equivalente. Il Tribunale unificato, nel verificare se vi sia stata violazione del brevetto, deve 
applicare l’art. 69 CBE688 relativo alla portata della protezione. Si è già visto come 
l’interpretazione della portata della protezione sia tutt’altro che omogenea nel panorama 
europeo689. Ci si aspetta dunque che il Tribunale adotti una sua interpretazione in materia, 
la quale potrà influenzare indirettamente i giudici degli Stati membri. Oltre alla 
fabbricazione dell’invenzione sono vietate l’offerta della stessa a terzi, l’immissione in 
commercio, l’utilizzazione (diretta) e l’importazione. Tutti questi atti fanno specifico 
riferimento al territorio sul quale il brevetto fornisce tutela. Non è però ancora chiaro, 
relativamente all’immissione sul mercato, se sia vietato anche il transito nell’area geografica 
protetta, anche qualora l’invenzione non sia ancora a disposizione del terzo690. 
Nella seconda tipologia di atti è ricompreso: «utilizzare un procedimento che è 
oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che 
l’utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire 
il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il 
brevetto ha effetto». 
La differenza tra i primi due gruppi riguarda la tipologia del brevetto: se il primo 
gruppo si riferisce a un brevetto di prodotto, il secondo gruppo è relativo a un brevetto di 
procedimento. In relazione a questi ultimi, si osserva che gli atti preparatori tesi a utilizzare 
                                                      
687 C. Osterrieth, 3. Teil. Grundzüge des Europäischen Patentsystem, cit., linea 229.  
688 Art. 69 CBE: «1. I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto 
europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per 
interpretare le rivendicazioni. (2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, 
i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni 
contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo nel testo concesso o modificato in una 
procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione 
sempreché non venga estesa».  
689 V. Supra, cap. III, par. 1.1. 
690 R. Kraßer, Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent’s holder 
rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection, cit., p. 3. 
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illegittimamente un procedimento coperto da brevetto non rientrano nella nozione di 
“utilizzazione del procedimento”. Essi non rappresentano dunque una violazione diretta, 
bensì una violazione indiretta del brevetto.  
Entrambi i gruppi di atti vietati riprendono quanto disposto dall’art. 28, par. 1, 
dell’Accordo TRIPs691; ciò significa che, nell’applicazione dell’art. 25 dell’Accordo, il 
Tribunale deve necessariamente attenersi all’interpretazione della Corte di giustizia in 
relazione all’articolo dell’Accordo TRIPs citato692. Infine, a norma dell’art. 25, è vietato 
«offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un 
prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto». 
L’art. 26 dell’Accordo, invece, disciplina la contraffazione indiretta (c.d. contributory 
infringement). Si tratta di un’ipotesi non contemplata nella legislazione italiana e ricavabile 
solamente tramite costruzione giurisprudenziale693. Per tale motivo, con la legge di ratifica 
dell’Accordo TUB, all’art. 66 del codice di proprietà industriale italiano694 sono stati inseriti 
tre commi (2-bis, 2-ter e 2-quater)695, che riproducono esattamente quanto disposto dall’art. 
26 dell’Accordo. Quest’ultimo stabilisce che: «un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto 
di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di 
fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone 
diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell’invenzione brevettata dei mezzi relativi 
a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, 
laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad 
                                                      
691 Art. 28, par. 1, Accordo TRIPs: «Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto 
del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere 
in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un 
procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, 
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il 
processo in questione». 
692 Nello stesso senso, R. Romandini, A. Klicznik, The territoriality principle and transnational use of 
patented inventions cit., pp. 537-538. 
693 Si veda, ad esempio, G. Guglielmetti, La contraffazione per equivalenti, in «Rivista di diritto industriale», 
fasc. 3, 2000, pp. 112 ss.  
694 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
695 Art. 4, Legge 214/2016: «Dopo il comma 2 dell’articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui 
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti: Identico. 2-bis. Il brevetto conferisce 
al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire 
a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un 
elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in 
cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti 
mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza. 2-ter. Il comma 2-bis non si 
applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che 
il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 1. 2-quater. 
Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che 
compiono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1».  
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attuare tale invenzione. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si 
trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono 
forniti a commettere gli atti vietati dall’articolo 25 dell’Accordo. Le persone che compiono 
gli atti di cui all’articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto 
all’utilizzazione dell’invenzione ai sensi del paragrafo 1».  
L’ultima disposizione di cui si accenna il contenuto è l’art. 27 dell’Accordo, relativo 
alle limitazioni dei diritti conferiti dal brevetto. L’art. 27 elenca tassativamente una serie di 
atti che, seppur in apparente violazione dei diritti di privativa, sono comunque tollerati 
dall’ordinamento. Si tratta degli atti compiuti in ambito privato e per finalità non 
commerciali (art. 27, lett. a); degli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all’oggetto 
dell’invenzione brevettata (art. 27, lett. b); della preparazione estemporanea, da parte di una 
farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, degli atti riguardanti i 
medicinali così preparati (art. 27, lett. e) e dell’utilizzazione di invenzioni brevettate 
all’interno di mezzi di trasporto di Paesi aderenti alla Convenzioni di Parigi o all’OMC o 
alla Convenzione di Chicago (art. 27, lett. f, g, h)696. Le restanti limitazioni previste dall’art. 
27 derivano invece da materie disciplinate dal diritto dell’Unione europea, già accennate in 
merito alla normativa europea applicabile dal TUB. Si fa riferimento all’utilizzazione di 
materiale biologico a fini di coltivazione, o di scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali 
(art. 27, lett. c); alla Bolar exemption (art. 27, lett. d)697; alle limitazioni già previste dalla 
direttiva biotech, in particolare, al c.d. privilegio dell’agricoltore (art. 27, lett. i)698, al 
                                                      
696 Art. 27, lett. f: «all’utilizzazione dell’invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell’Unione 
internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri 
dell’Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha 
effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell’attrezzatura e negli altri 
accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro 
contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l’invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze 
della nave»; lett. g: «all’utilizzazione dell’invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del 
funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell’Unione 
internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri 
dell’Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha 
effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente 
o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto» e lett. h: 
«agli atti previsti dall’articolo 27 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, del 7 
dicembre 1944, quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da 
uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto». 
697 Art. 27, lett. d: «agli atti consentiti a norma dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE, o 
dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE
 
in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di 
una di tali direttive». Si tratta di esecuzione degli studi, delle prove e delle sperimentazioni necessarie 
finalizzati allo scopo di ottenere l’autorizzazione alle immissioni in commercio dei farmaci da parte 
dell’autorità nazionale competente. 
698 Art. 27, lett. i: «all’utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di 
riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione 
sia stato venduto o in altro modo commercializzato all’agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo 
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privilegio dell’allevatore (art. 27, lett. j)699 e a una particolare applicazione del principio di 
esaurimento in tema di biotecnologie, prevista dall’art. 10 della direttiva biotech (art. 27, lett. 
l)700; infine alle libere utilizzazioni del software, previste dagli artt. 5 e 6 della direttiva 
2009/24/CE (art. 27, lett. k)701. Per quanto riguarda quest’ultima, sebbene la determinazione 
dei requisiti di brevettabilità non rientri nello scopo dell’Accordo TUB702, l’interpretazione 
di questa limitazione potrebbe implicitamente influenzare la cornice relativa alla 
brevettabilità del software, relativamente alla quale non c’è una disciplina uniforme tra gli 
Stati membri703. 
Alla luce della breve analisi riportata, è evidente che la trasposizione quasi letterale 
delle disposizioni dell’Accordo TRIPs e il diretto richiamo ad atti normativi UE, non 
possono evitare il ruolo centrale della Corte di giustizia. La Corte, infatti, pur non potendo 
interpretare direttamente le disposizioni contenute nell’Accordo, “guiderà” 
l’interpretazione del Tribunale attraverso la sua giurisprudenza relativa alle materie di sua 
competenza.  
                                                      
consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui 
all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94». Viene riprodotto l’art. 11, par. 1 della direttiva Biotech 
secondo cui: «la vendita o un’altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine 
vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento 
agricolo implica l’autorizzazione per l’agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione 
o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l’ambito e le modalità di questa deroga corrispondono 
a quelli previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94». 
699 Art. 27, lett. j: «all’utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a 
condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato 
venduto o in altro modo commercializzato all’agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. 
Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell’animale o di altro materiale di riproduzione di 
origine animale per la prosecuzione dell’attività agricola dell’agricoltore, ad esclusione della vendita 
nell’ambito o ai fini di un’attività di riproduzione commerciale». La lett. j riproduce invece l’art. 11, par. 
2, della direttiva Biotech, il quale prevede: «la vendita o un’altra forma di commercializzazione di bestiame 
di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o 
con il suo consenso, ad un agricoltore implica l’autorizzazione per quest’ultimo ad utilizzare il bestiame 
protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell’animale o di altro 
materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la 
vendita nell’ambito o ai fini di un’attività di riproduzione commerciale». 
700 Art. 27, lett. l: «agli atti ammessi a norma dell’articolo 10 della direttiva 98/44/CE». L’art. 10, direttiva 
biotech statuisce che: «La protezione di cui agli articoli 8 e 9 non si estende al materiale biologico ottenuto 
mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno 
Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione 
derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, 
purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni». 
701 Art. 27, lett. k: «agli atti e all’utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli 
articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE, in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e 
interoperabilità».  
702 «The UPC Agreement doesn’t touch upon the patentability criteria. This will also in the future be 
governed by the European Patent Convention. According to Article 52 (c) of the EPC software as such are 
not patentable». https://www.unified-patent-court.org/faq/impact-upc-0.  
703 Per un approfondimento completo circa le varie limitazioni di cui all’art. 27 dell’Accordo si rimanda a 
Á. García Vidal, El Sistema de la patente europea con efecto unitario, cit., pp. 206-216. 
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4.3. La Convenzione sul brevetto europeo, le convenzioni internazionali e il diritto nazionale 
Vista la competenza del TUB a conoscere le controversie in materia di brevetto 
europeo “tradizionale” e considerato che il brevetto con effetto unitario nasce come brevetto 
europeo, è imprescindibile che il Tribunale unificato debba applicare le disposizioni 
contenute nella CBE. L’art. 65 dell’Accordo stabilisce infatti che il TUB può revocare un 
brevetto, che sia europeo “tradizionale” o con effetto unitario, solamente per i motivi 
elencati all’art. 138, par. 1 e 139, par. 2, CBE704.  
Per quanto riguarda invece «gli altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e 
vincolanti per tutti gli Stati membri», si fa indubbiamente riferimento agli accordi in cui 
l’Unione europea non è parte, altrimenti rientrerebbero nel diritto dell’UE. Si tratta, ad 
esempio, di tutti gli accordi relativi al settore brevettuale conclusi nel contesto 
dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale, quali, il Patent Cooperation 
Treaty del 1970 o la Convenzione di Parigi del 1883.  
Infine, a norma dell’art. 24, par. 1, lett. e, dell’Accordo, il TUB può applicare il diritto 
nazionale. Il secondo paragrafo fornisce dei chiarimenti circa quest’ultima fonte normativa. 
Innanzitutto, il TUB può applicare sia il diritto nazionale degli Stati membri contraenti che 
quello degli Stati non contraenti. In altre parole, il TUB potrebbe anche applicare il diritto 
interno di uno Stato terzo. Tale previsione risulta perfettamente in linea con l’estensione 
                                                      
704 Art. 138 CBE: «Fatto salvo l’articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, con effetto 
per uno Stato contraente, soltanto se: a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli 
articoli 52–57; b) l’invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e 
completo perché un esperto possa attuarla; c) l’oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto 
della domanda nel testo depositato in principio oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una 
domanda divisionale o a una nuova domanda depositata giusta l’articolo 61, l’oggetto del brevetto si 
estende oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; d) la protezione conferita 
dal brevetto è stata estesa; oppure e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi 
dell’articolo 60 paragrafo 1. 2. Se i motivi di nullità si riferiscono solo a parte del brevetto europeo, questo 
viene limitato modificando in corrispondenza le rivendicazioni e viene dichiarato parzialmente nullo. (3) 
Nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o all’autorità competente, 
il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tale 
testo limitato funge da base per la procedura)».  
Art. 139 CBE: «1. In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto 
europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o 
ad un brevetto nazionale, come se fosse una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale. 2. 
Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto 
di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se 
questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale. 3 Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed 
a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un’invenzione esposta tanto in una 
domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in 
un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data 
di priorità». In tema si rimanda a J. Ackermann, H. Vissel, Nationale ältere Rechte und europäische Patente 
mit einheitlicher Wirkung Versteckte Seeminen mit hohem Schadenspotenzial?, in «GRUR», fasc. 7, 2016, 
pp. 641 ss.  
 215 
della giurisdizione del Tribunale ai convenuti domiciliati in Stati terzi, prevista all’art. 71-ter 
del regolamento Bruxelles I bis. In secondo luogo, il diritto nazionale applicabile è 
determinato attraverso un’espressa conflict of law rule705. Occorre preliminarmente rilevare 
che quando il Tribunale applica il diritto degli Stati membri individuato tramite un rinvio 
contenuto all’interno dell’Accordo TUB, (ad esempio, all’art. 28 dell’Accordo, riguardante 
il diritto di preuso), o all’interno dei regolamenti europei (si pensi agli artt. 5 o 7 del 
regolamento n. 1257/2012, o nel considerando 10 dello stesso regolamento in relazione alla 
disciplina delle licenze obbligatorie), lo stesso non applica il diritto nazionale così come 
previsto dall’art. 24, par. 1, lett. e, dell’Accordo, ma le fonti normative che predispongono 
il rinvio materiale (quindi l’art. 24, par. 1, lett. a, nel caso del regolamento n. 1257/2012 o 
l’art. 24, par. 1, lett. b, nel caso dell’Accordo).  
L’art. 24, par. 2, dell’Accordo stabilisce infatti che, per determinare la disciplina 
nazionale applicabile, il Tribunale unificato dovrà, innanzitutto, attingere alle norme di 
diritto internazionale privato «direttamente applicabili del diritto dell’UE», quali, ad 
esempio, il regolamento Roma I e il regolamento Roma II. In mancanza, il TUB dovrà 
prendere in considerazione gli strumenti internazionali di diritto internazionale privato e, in 
via residuale, le disposizioni nazionali sul diritto internazionale determinate dal Tribunale706. 
In quest’ultimo caso non è chiaro a quale ordinamento nazionale il TUB debba fare 
riferimento, visto che il Tribunale unificato è una giurisdizione comune a Stati membri e 
non una giurisdizione nazionale in senso stretto707. Considerata la portata dei regolamenti 
europei sulle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali e le perplessità evidenziate, è 
difficile ipotizzare quale possa essere l’effettivo spazio per l’applicazione degli ultimi due 
criteri.  
La presenza di questi ultimi due criteri potrebbe avere un senso solamente leggendo 
l’art. 24, par. 2, dell’Accordo con quanto disposto dall’art. 32, par. 1, lett. a, dell’Accordo, 
nella parte in cui il TUB ha competenza esclusiva in relazione alle «azioni per violazione o 
                                                      
705 C. Honorati, Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e rapporti tra accordo 
TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012, in C. Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di 
tutela brevettuale, cit., p. 131. 
706 Art. 24, par. 2, dell’Accordo: «Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, 
compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile è determinata: a) dalle 
disposizioni direttamente applicabili del diritto dell’Unione contenenti norme di diritto internazionale 
privato, o b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell’Unione o qualora 
quest’ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto 
internazionale privato; o c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali 
sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale».  
707 G. Guglielmetti, Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario, cit., p. 19, il quale afferma 
che il concetto di lex fori non è applicabile al TUB, in quanto giudice sovranazionale. 
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minaccia di violazione di brevetti […] e relativi controricorsi, comprese708 le domande 
riconvenzionali relative a licenze». Il Tribunale unificato, vista la generalità dell’espressione 
“relativi controricorsi”, potrebbe trovarsi nella situazione in cui non siano presenti norme 
europee né tantomeno norme convenzionali a determinare la legge nazionale applicabile709.  
Relativamente al diritto degli Stati membri non contraenti, il terzo paragrafo specifica 
che «si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in 
particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72». Gli articoli citati fanno 
riferimento, rispettivamente, alla contraffazione diretta, indiretta, alle limitazioni del diritto, 
al preuso, all’onere della prova, all’inversione dell’onere della prova, alle misure correttive 
nei procedimenti per violazione, al risarcimento del danno e alla prescrizione delle azioni.  
In questi casi particolari, il TUB, applicando le disposizioni nazionali, del cui 
ordinamento nazionale non è però ancora chiaro, in materia di diritto internazionale privato, 
potrebbe basare le proprie decisioni sul diritto domestico di uno Stato membro non 
contraente l’Accordo.  
4.4. Il delicato coordinamento tra le fonti 
Come si è visto, l’art. 24, par. 1, dell’Accordo TUB elenca una serie di fonti sulle quali 
il Tribunale unificato fonda le proprie decisioni, senza però indicare quale sia il rapporto tra 
di esse. La maggior parte della dottrina sostiene che l’elenco abbia carattere gerarchico710. 
In questo senso, il fatto che nel preludio dell’articolo in esame venga ribadito il primato del 
diritto UE, deve essere considerato infatti come una conferma della gerarchia tra le fonti, tra 
le quali figurano, in prima posizione, le disposizioni UE.  
In realtà, sebbene dal testo non emerga così chiaramente questo carattere gerarchico, 
si ritiene che il Tribunale debba considerarlo tale semplicemente al fine di evitare conflitti 
tra le varie fonti. Ad esempio, per quanto riguarda la validità del brevetto, è lo stesso 
                                                      
708 Corsivo aggiunto. 
709 Cfr. W. Tilmann, UPCA and EPUE-reg – Construction and Application, cit., p. 412.  
710 V. ad esempio, C. Honorati, Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e 
rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012, cit., p. 125; W. Tilmann, UPCA and EPUE-reg 
– Construction and Application, cit., p. 412; B. Schröer, Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-
Shopping im Rahmen der Alternativen Zuständigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ, in «GRUR Int», fasc. 11, 
2013, p. 1107. Contra H. Vissel, Die Ahndung der mittelbaren Verletzung Europäischer Patente nach dem 
Inkrafttreten des EPGÜ, in «GRUR», fasc. 7, 2015, pp. 620-621, secondo cui, l’elencazione dell’art. 24 
dell’Accordo non può considerarsi gerarchica, dal momento che la normativa sostanziale contenuta 
nell’Accordo non può applicarsi ai brevetti europei in forza dell’art. 64, par. 1, CBE, il quale prevede che 
al brevetto europeo siano conferiti gli stessi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale. In 
particolare, l’art. 26 dell’Accordo relativo all’uso indiretto dell’invenzione dovrebbe essere letto alla luce 
del diritto nazionale. 
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Accordo che all’art. 65 rinvia a quanto disposto agli artt. 138 e 139 CBE. Quindi la legge 
applicabile durante un’azione di revoca o di nullità è sostanzialmente la CBE, sia in relazione 
al brevetto europeo con effetto unitario sia in relazione al brevetto europeo “tradizionale”. 
Diversa è la situazione in cui il Tribunale debba far fronte a un’azione di 
contraffazione. Relativamente a questa ipotesi occorre distinguere due casi. Se la 
contraffazione riguarda un brevetto europeo con effetto unitario il Tribunale applica il 
regolamento n. 1257/2012, in particolare l’art. 5 del regolamento citato, che rimanda alla 
legge nazionale individuata tramite l’art. 7 dello stesso. Qualora la contraffazione sia relativa 
a un brevetto europeo “tradizionale”, ci sono più disposizioni che vengono in rilievo: da un 
lato, gli artt. 25 e 26 dell’Accordo TUB, concernenti il diritto di vietare l’utilizzo diretto e 
indiretto del brevetto e, dall’altro, sia l’art. 64, par. 1, CBE, che eguaglia i diritti conferiti da 
un brevetto europeo a quelli conferiti da un brevetto nazionale sia l’art. 64, par. 3, CBE 
secondo cui «ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle 
disposizioni della legislazione nazionale».  
Prendendo in considerazione la lettera di quest’ultimo articolo, il Tribunale dovrebbe 
applicare direttamente la normativa dello Stato membro in cui il brevetto oggetto della 
controversia è stato validato. Ciò significherebbe che il Tribunale non avrebbe mai occasione 
di applicare il diritto sostanziale contenuto nell’Accordo, a meno che l’elenco di cui all’art. 
24 dell’Accordo non abbia carattere gerarchico. Si conviene dunque che il sistema delle fonti 
debba essere applicato tenendo in considerazione l’ordine con cui è stato predisposto.  
Oltre a tali osservazioni, dagli esempi appena riportati emerge che, in relazione alle 
azioni di contraffazione, il Tribunale unificato applica, alle due tipologie di brevetto, due 
differenti fonti normative: il diritto nazionale degli Stati membri partecipanti, individuato 
dall’art. 5 del regolamento n. 1257/2012, e le disposizioni contenute nell’Accordo711.  
A tal proposito, sarebbe stato più opportuno lasciare le disposizioni di diritto 
sostanziale all’interno del regolamento n. 1257/2012 e inserire nell’Accordo un articolo che 
rinviasse a tali disposizioni, così come avviene nell’art. 65 dell’Accordo. In questo modo il 
Tribunale avrebbe applicato le medesime disposizioni sia al brevetto europeo con effetto 
unitario, in virtù delle disposizioni presenti nel regolamento europeo, sia al brevetto europeo 
“tradizionale”, per effetto del rinvio operato all’interno dell’Accordo.  
                                                      
711 Alla differenziazione relativa all’applicazione di una diversa disciplina se l’azione di contraffazione 
riguarda un brevetto europeo con effetto unitario o se riguarda un brevetto europeo “tradizionale”, se ne 
aggiunge un’altra relativa allo stesso “fascio” di brevetti europei. Se ai brevetti europei validati negli Stati 
membri partecipanti viene applicata direttamente la disciplina contenuta nell’Accordo, ai brevetti europei 
validati negli Stati membri non partecipanti, è applicata la disciplina nazionale ex art. 64 CBE. 
 218 
Considerando anche l’uscita dall’UE dello Stato che ha maggiormente osteggiato 
l’inserimento di tali disposizioni all’interno del regolamento europeo, si potrebbe proporre 
una modifica di quest’ultimo in tale direzione.  
Nell’ipotesi in cui il TUB sia invece compente a decidere la violazione di un brevetto 
validato in uno Stato terzo all’Accordo, la normativa di riferimento è l’art. 8, par. 1, del 
regolamento Roma II, che individua la legge applicabile al caso concreto (la legge del Paese 
nel quale la protezione è richiesta)712.  
Infine, relativamente a tutte le questioni che possono sorgere considerando il brevetto 
come oggetto di proprietà, mentre al brevetto con effetto unitario si applica la disciplina 
nazionale individuata all’art. 7 del regolamento n. 1257/2012, al brevetto europeo 
“tradizionale” non può che applicarsi, allo stesso modo, la normativa del richiedente il 
brevetto, individuata però a norma dell’art. 24, par. 1, lett. e, dell’Accordo (facendo quindi 
riferimento ai regolamenti Roma I e Roma II). 
5. Le decisioni del Tribunale: ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione 
Uno degli obiettivi perseguiti dall’unificazione della giurisdizione in materia 
brevettuale è sicuramente quello di eliminare il rischio che i giudici possano pronunciarsi in 
maniera differente in relazione allo stesso fascicolo brevettuale. Infatti, le decisioni relative 
al brevetto europeo “tradizionale” hanno, ad oggi, efficacia limitata al territorio dello Stato 
in cui questo è stato validato. 
In conformità con quanto previsto dall’art. 3, par 2, secondo periodo, del regolamento 
n. 1257/2012, secondo cui un brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, 
trasferito o revocato, o può estinguersi unicamente a tutti gli Stati membri partecipanti, le 
decisioni del Tribunale relative a tale tipo di brevetto trovano applicazione nel territorio di 
tutti gli Stati membri partecipanti (alla cooperazione rafforzata e che abbiano ratificato 
l’Accordo). Anche per quanto riguarda il brevetto europeo “tradizionale”, l’art. 34 
dell’Accordo statuisce che le decisioni del Tribunale «si applicano al territorio degli Stati 
membri contraenti per il quale il brevetto europeo ha effetto». Ciò significa che le decisioni 
del Tribunale avranno un effetto esteso a tutto il territorio degli Stati membri contraenti 
l’Accordo. Se è evidente, dunque, che in caso di giudizio relativo alla contraffazione del 
brevetto, sia europeo “tradizionale” sia europeo con effetto unitario, la decisione del 
                                                      
712 V. Supra, cap. III, par. 2.5. 
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Tribunale potrà essere eseguita in tutto il territorio degli Stati che fanno parte all’Accordo, 
non è chiaro se un’eventuale decisione del Tribunale relativa all’invalidità del brevetto 
europeo “tradizionale” investa solo il “segmento” di brevetto europeo oggetto della 
controversia oppure tutte le frazioni di brevetto che hanno effetto nel territorio degli Stati 
membri partecipanti. Il brevetto europeo, infatti, non è altro che un insieme di brevetti 
nazionali che sono stati rilasciati tramite una medesima procedura. Tuttavia, una lettura 
teleologicamente orientata della disposizione ci porterebbe a propendere verso 
un’estensione degli effetti delle decisioni del Tribunale a tutto il “fascio di brevetti 
nazionali”. Ad esempio, se, a seguito del rilascio, un brevetto europeo sia stato validato in 
Italia, in Francia e in Germania, un’eventuale decisione di invalidità del TUB in relazione al 
brevetto europeo “italiano” avrebbe come effetto quello di invalidare anche i brevetti 
“francese” e “tedesco”. Pertanto, ai fini dell’applicazione territoriale delle decisioni del 
Tribunale, si ritiene che il “fascio” di brevetti europei validati nel territorio degli Stati 
membri partecipanti possa essere considerato come un unico diritto di privativa713.  
Le uniche eccezioni relative all’ambito territoriale delle decisioni potrebbero 
riguardare le ipotesi in cui, ad esempio, il brevetto europeo sia stato rilasciato con diverse 
rivendicazioni per le varie designazioni, oppure la decisione sia relativa al diritto di preuso 
o a una licenza obbligatoria, essendo questi ultimi limitati al territorio dello Stato.  
Pur risultando perfettamente in linea con l’obiettivo di uniformità giurisprudenziale, 
Tale estensione degli effetti delle decisioni del Tribunale potrebbe far sorgere diverse 
problematiche. Si pensi al caso in cui un “fascio di brevetti nazionali”, validati in più Stati 
membri contraenti, siano di proprietà di diversi soggetti. Seguendo la lettera dell’art. 34 
dell’Accordo, se il TUB dichiarasse la nullità di un “segmento” del brevetto europeo, 
automaticamente sarebbero revocati anche gli altri “segmenti” appartenenti allo stesso 
“fascio”. Le difficoltà emergono nell’ipotesi in cui il Tribunale decida di revocare una 
frazione di brevetto europeo, ove le parti in causa siano solamente, ad esempio, il 
proprietario della frazione di brevetto e un soggetto terzo concorrente, senza quindi che i 
terzi proprietari degli altri “segmenti” abbiano fatto valere i loro interessi in giudizio. Ad 
una prima lettura dell’Accordo, non appare esserci una norma che contempli un 
litisconsorzio necessario tra i vari titolari dello stesso “fascio di brevetti nazionali”. L’unico 
riferimento all’ipotesi di litisconsorzio necessario è infatti previsto all’art. 47, par. 5, 
dell’Accordo, che stabilisce un obbligo di citare in giudizio il titolare del brevetto, qualora 
                                                      
713 Similmente, R. Pinckney, Understanding the Transitional Provisions of the Agreement on the Unified 
Patent Court, in «EIPR», fasc. 5, 2015, p. 272. 
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non sia parte in un procedimento in cui si contesti la validità del brevetto stesso. Sebbene 
non vi sia un riferimento specifico all’ipotesi in esame, si potrebbe pensare che la 
disposizione prevista nella Rule 42 del regolamento di procedura, secondo cui un’azione di 
nullità deve essere istaurata contro il titolare del brevetto, possa essere interpretata come 
una previsione di legittimazione passiva in capo a tutti i titolari dei brevetti europei efficaci 
nel territorio degli Stati membri partecipanti714.  
Ciò potrebbe trovare conferma con quanto disposto dalla Rule 5, par. 1, lett. a e b, 
del regolamento di procedura715, secondo cui la dichiarazione di opt-out, cioè la possibilità 
di rinunciare alla giurisdizione del Tribunale ex art. 83, par. 3, dell’Accordo716, deve essere 
richiesta in merito a tutti i “segmenti” di brevetto europeo validati nei vari Stati membri e, 
in caso di più titolari, da tutti i titolari del brevetto. La pluralità dei titolari si riferisce 
senz’altro all’ipotesi di contitolarità di tutto il “fascio” di brevetti europei. Tuttavia, in 
combinato disposto con la lett. b della Rule 5, par. 1, che prevede che l’opt-out debba essere 
richiesto in merito a tutti i “segmenti” di brevetto europeo, validati nel territorio degli Stati 
membri partecipanti, e in assenza di ulteriori specificazioni, si dovrebbe desumere che la 
pluralità di titolari si riferisca anche all’ipotesi in cui i vari “segmenti” di brevetto europeo 
siano di proprietà di soggetti differenti. Alla luce di questa interpretazione, si potrebbe 
concludere che durante un’azione di invalidità del brevetto europeo, o durante una qualsiasi 
azione la cui decisione incida sugli altri “segmenti” di brevetto europeo, sia necessaria la 
presenza di tutti i titolari.  
Per quanto riguarda invece l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni del TUB, 
il nuovo art. 71-quinquies introdotto con il regolamento n. 542/2014, modificativo del 
regolamento Bruxelles I bis, stabilisce un riconoscimento mutuale delle decisioni: negli Stati 
                                                      
714 La Rule 8, par. 5, lett. a, del regolamento di procedura definisce la nozione di titolare: «in relation to 
the proprietor of a European patent, the person entitled to be registered as proprietor under the law of 
each Contracting Member State in which such European patent has been validated shall be treated as the 
proprietor whether or not such person is in fact recorded in the register of patents maintained in such 
Contracting Member State (hereinafter “national patent register”)». 
715 Rule 5, par. 1, del regolamento di procedura: «The proprietor of a European patent (including a 
European patent that has expired) or the applicant for a published application for a European patent 
(hereinafter in this Rule 5 an “application”) who wishes to opt out that patent or application from the 
exclusive competence of the Court in accordance with Article 83(3) of the Agreement shall lodge an 
Application (hereinafter in this Rule 5 an “Application to opt out”) with the Registry. (a) Where the patent 
or application is owned by two or more proprietors or applicants, all proprietors or applicants shall lodge 
the Application to opt out. Where the person lodging an Application to opt out is not recorded as the 
proprietor or applicant in the registers referred to in Rule 8.5(a) and (b), respectively, the person shall 
lodge a declaration pursuant to paragraph 3(e). (b) The Application to opt out shall be made in respect of 
all of the Contracting Member States for which the European patent has been granted or which have been 
designated in the application».  
716 V. Infra, par. 6.2. 
 221 
membri non contraenti l’Accordo sono riconosciute le decisioni del Tribunale unificato e le 
decisioni dei giudici degli Stati membri non contraenti sono a loro volta riconosciute dagli 
Stati aderenti al TUB717. A norma dell’art. 36 del regolamento n. 1215/2012, le decisioni del 
TUB sono riconosciute senza necessità di exequatur, fatta salva la possibilità, ex art. 45 dello 
stesso, di ricorrere per il diniego del riconoscimento, ad esempio, in caso di contrarietà della 
decisione all’ordine pubblico, di violazione del diritto di difesa di una parte o di 
incompatibilità della decisione con un’altra dello Stato membro in cui questa è riconosciuta. 
Per quanto riguarda invece gli Stati contraenti la Convenzione di Lugano, per il 
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze del TUB, si applicano le disposizioni contenute 
nella Convenzione citata.  
L’art. 71-quinquies prosegue affermando che «tuttavia, qualora il riconoscimento e 
l’esecuzione di una decisione emessa da un’autorità giurisdizionale comune siano chiesti in 
uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, 
qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l’esecuzione di tale strumento si applica in luogo 
delle disposizioni del presente regolamento». Per quanto riguarda infatti il riconoscimento 
e l’esecuzione delle decisioni del TUB tra i vari Stati membri contraenti l’art. 82, par. 1, 
dell’Accordo dispone che «le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in 
qualsiasi Stato membro contraente […]». L’Accordo, però, non armonizza il diritto 
nazionale relativo all’esecuzione delle decisioni, lo stesso art. 83, par. 3, dell’Accordo 
rimanda infatti al diritto nazionale dello Stato membro contraente nel cui territorio si 
procede con l’esecuzione della decisione, la quale è eseguita alle stesse condizioni di una 
decisione emessa dallo stesso Stato membro contraente718. Questa lettura è del tutto coerente 
con la natura del TUB quale organo giurisdizionale comune, le cui decisioni sono 
incorporate nell’ordinamento giuridico di ogni Stato membro contraente719. L’unica norma 
speciale relativa all’esecuzione è contenuta al paragrafo 4 dell’art. 82 dell’Accordo: qualora 
                                                      
717 Art. 71-quinquies, regolamento Bruxelles I bis: «Il presente regolamento si applica al riconoscimento e 
all’esecuzione: a) delle decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale comune che devono essere 
riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità 
giurisdizionale comune; e b) delle decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che 
non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute 
ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo». 
718 M. Leistner, Vollstreckung von Urteilen des Einheitlichen Patentgerichts in Deutschland, in «GRUR», 
fasc. 3, 2016, pp. 217 ss., nel quale vengono sollevate alcune problematiche relative all’ordine di esecuzione 
delle decisioni del Tribunale, con particolare riferimento alle ingiunzioni. 
719 P.A. De Miguel Asensio, Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified 
Patent Court, cit., p. 885.  
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una parte non osservi i termini di un’ordinanza del Tribunale, può essere sanzionata con 
una pena pecuniaria.  
6. Il regime transitorio 
A partire dall’entrata in vigore dell’Accordo TUB, il Tribunale unificato, sostituendosi 
ai giudici nazionali degli Stati membri che hanno ratificato l’Accordo, avrà competenza 
esclusiva per le azioni indicate all’art. 32 dell’Accordo, in relazione sia al brevetto europeo 
con effetto unitario sia al brevetto europeo “tradizionale”.  
Considerato che l’istituzione di una giurisdizione comune in materia di brevetti 
rappresenta una novità e, allo stesso tempo, un’incognita sugli indirizzi interpretativi che 
saranno adottati dal Tribunale, gli Stati membri contraenti hanno introdotto un periodo 
transitorio di sette anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, prorogabile di altri sette720, 
durante il quale è possibile derogare la giurisdizione del TUB e instaurare le azioni dinanzi 
ai giudici nazionali. Questa deroga alla giurisdizione è possibile, però, solamente in 
riferimento al brevetto europeo “tradizionale”; per quanto concerne il brevetto europeo con 
effetto unitario, il Tribunale sarà l’unica autorità giurisdizionale competente a conoscere le 
controversie ad esso relative.  
In particolare, l’art. 83 prevede due tipologie di deroghe di differente portata, 
disciplinate dal primo e dal terzo paragrafo.  
6.1. L’alternatività della giurisdizione tra Tribunale unificato e giudici nazionali 
L’art. 83, par. 1, dell’Accordo prevede che, durante il periodo transitorio, «un’azione 
per violazione o un’azione di revoca» del brevetto europeo possono essere ancora 
predisposte dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali721. Si tratta quindi di una deroga 
                                                      
720 Art. 83, par. 5, dell’Accordo: «Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il comitato 
amministrativo svolge un’ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno 
studio sul numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti 
da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca 
ovvero azioni di accertamento di nullità dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 
1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato 
amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni». 
721 Art. 83, par. 1, dell’Accordo: «Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore 
del presente accordo possono ancora essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre 
autorità nazionali competenti un’azione per violazione o un’azione di revoca di un brevetto europeo ovvero 
un’azione per violazione o un’azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare 
concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo».  
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all’esclusività della giurisdizione del TUB, attraverso cui le azioni di revoca e di 
contraffazione, relative ai soli brevetti europei “tradizionali”, possono essere proposte sia 
davanti al Tribunale unificato, sia dinanzi ai giudici nazionali, questi ultimi individuati 
tramite le regole contenute nel regolamento Bruxelles I bis. L’art. 83, par. 1, fornisce dunque 
la possibilità di scegliere, in modo alternativo, il foro in cui instaurare un’azione per 
violazione o revoca del brevetto722. Ad esempio, un’azione di contraffazione di fronte al 
giudice nazionale non preclude la possibilità di adire il Tribunale unificato per un’azione di 
nullità in relazione allo stesso brevetto. L’alternatività tra i due fori, il TUB e le giurisdizioni 
nazionali, è confermata dall’art. 71-quater del regolamento Bruxelles I bis, il quale estende 
l’applicazione delle regole sulla litispendenza anche al caso contemplato all’art. 83, par. 1, 
dell’Accordo. Quindi, in caso di domande che coinvolgano le stesse parti e che siano relative 
allo stesso titolo e allo stesso oggetto, i rapporti tra giudice nazionale e TUB saranno 
disciplinati dalla regola generale secondo cui l’autorità giurisdizionale adita per prima 
prevale su quella adita successivamente. 
È opportuno notare che, se l’art. 83, par. 1, si riferisce alle sole azioni di revoca e 
contraffazione, l’art. 32 dell’Accordo conferisce al Tribunale una competenza esclusiva su 
un numero di azioni ben più ampio rispetto a quelle elencate dalla disposizione in esame723. 
Occorre quindi comprendere se i giudici nazionali possano essere aditi solo per le azioni di 
revoca e contraffazione, espressamente citate nell’art. 83, par. 1, piuttosto che per tutta 
l’elencazione compresa nell’art. 32 dell’Accordo. Attenendosi a un’interpretazione 
restrittiva della disposizione, gli operatori economici potrebbero derogare la competenza 
esclusiva del Tribunale solamente in ordine alle azioni di cui all’art. 32, lett. a e lett. d, 
Accordo724. Un’azione di accertamento negativo della contraffazione, ad esempio, potrebbe 
quindi essere proposta solamente di fronte al TUB, sebbene il proprietario del brevetto 
adisca il giudice nazionale per un’azione di contraffazione dello stesso brevetto. Ancora, se 
un’azione di contraffazione può essere instaurata anche dinanzi al giudice nazionale, 
un’azione per ottenere una misura cautelare oppure un’azione per risarcimento del danno o 
per indennizzo dovrebbero essere presentate solamente di fronte al TUB, ex art. 32 
dell’Accordo. Un’interpretazione di questo tipo, tuttavia, non risulta essere coerente con 
                                                      
722 La scelta del foro devoluta all’attore non è una novità nel panorama brevettuale; si è già visto, infatti, 
che per le azioni di contraffazione, l’attore può decidere se adire il foro generale ex art. 4 o il foro speciale 
ex art. 7 del regolamento Bruxelles I bis.  
723 V. Infra, par. 3.1. 
724 Art. 32, lett. a, dell’Accordo TUB: “azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati 
protettivi complementari e relativi controricorsi”. Art. 32, lett. d: “azioni di revoca di brevetti e di 
accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari”. 
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l’oggetto e con lo scopo dell’art. 83. L’obiettivo dell’opt-out dall’esclusività della 
giurisdizione del Tribunale, per un periodo limitato ai primi anni dall’entrata in vigore 
dell’Accordo, è quello di offrire agli operatori economici la possibilità di continuare ad 
avvalersi delle giurisdizioni nazionali, in attesa di valutare le prime decisioni del TUB. Tale 
obiettivo non può essere raggiunto se parte delle azioni elencate all’art. 32 dell’Accordo, che 
risultano comunque collegate a quelle di revoca e contraffazione (si pensi, ad esempio, alle 
azioni di contraffazione e non contraffazione o alle azioni di contraffazione e risarcimento 
del danno) o che siano strettamente connesse con la sfera nazionale (come, ad esempio, 
quelle relative al diritto di preuso), rimangOno di competenza esclusiva del TUB.  
Onde evitare problemi di coordinamento e conflitti di giurisdizione tra giudici 
nazionali e TUB, e per garantire la certezza del diritto, occorre quindi interpretare 
estensivamente la disposizione in esame, tenendo in considerazione quanto disposto dall’art. 
32 dell’Accordo725. In realtà, occorre precisare che non tutte le azioni elencate all’art. 32 
possono essere conosciute dal giudice nazionale. L’opt-out riguarda infatti le sole 
controversie concernenti il brevetto europeo “tradizionale” e non anche il brevetto europeo 
con effetto unitario. Per tale ragione, sono escluse le azioni di compensazione per licenze 
sulla base dell’art. 8 del regolamento n. 1257/2012 (art. 32, lett. h) e quelle relative alle 
decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui all’art. 9 del regolamento n. 
1257/2012 (art. 32, lett. i).  
Per quanto concerne invece la durata dell’opt-out, l’art. 83, par. 1, fa espresso 
riferimento ai sette anni successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, prorogabili di altri sette 
secondo la procedura descritta all’art. 83, par. 5. L’Accordo potrebbe entrare però in vigore 
prima che tutti gli Stati lo abbiano ratificato. Ci si è dunque chiesto se, in relazione agli Stati 
che lo abbiano ratificato successivamente, il periodo transitorio decorra dal momento della 
loro ratifica, quindi dalla data in cui l’Accordo entra in vigore per quegli Stati, oppure 
dall’entrata in vigore di cui all’art. 89 dell’Accordo726. L’interpretazione preferibile è quella 
                                                      
725 Nello stesso senso, W. Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, in 
«Journal of Intellectual Property Law & Practise», fasc. 7, 2014, pp. 576-577; R. Pinckney, Understanding 
the Transitional Provisions of the Agreement on the Unified Patent Court, cit., p. 269; S. Luginbühl, D. 
Stauder, Die Anwendung der revidierten Zuständigkeitsregeln nach der Brüssel I- Verordnung auf Klagen in 
Patentsachen, cit., p. 889; B. Schröer, Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-Shopping im 
Rahmen der alternativen Zuständigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ, cit., pp. 1104-1105, secondo cui occorre 
arrivare a un’interpretazione autonoma dell’art. 83, par. 1, dell’Accordo in cui vengano ricomprese le azioni 
elencate all’art. 32 dell’Accordo.  
726 Art. 89 dell’Accordo: «1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il	primo giorno del 
quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente 
all’articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno 
precedente a quello in cui ha luogo la firma dell’accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla 
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che legge l’art. 83, par. 1, in coordinato disposto con l’art. 89, secondo cui il periodo 
transitorio decorre per tutti gli Stati membri contraenti dall’entrata in vigore “generale” 
dell’Accordo, piuttosto che quella che ammette un regime transitorio differenziato per gli 
Stati membri che ratifichino successivamente727. Ciò è confermato dallo scopo dell’Accordo 
stesso, ossia quello di creare un sistema giurisdizionale unitario e di favorire l’uniformità 
della giurisprudenza in tema brevettuale. Una volta terminato il periodo transitorio, il 
Tribunale unificato avrà competenza esclusiva per tutte le materie elencate all’art. 32 
dell’Accordo, fatte salve le azioni pendenti dinanzi al giudice nazionale. A questo proposito, 
l’Accordo non specifica né il tipo di azione né il grado della causa pendente. Vista la 
generalità del termine, per il principio di perpetuatio iurisdictionis, per “azione” dovrebbe 
intendersi ogni controversia in tutti i suoi gradi di giudizio, fino alla formazione del 
giudicato, comprendendo anche le procedure cautelari e l’istruzione preventiva728.  
6.2. La totale esclusione dalla giurisdizione del Tribunale unificato 
A differenza di quanto previsto dall’art. 83 par. 1, dell’Accordo, l’art. 83, par. 3, 
prevede la possibilità per il proprietario del brevetto di rinunciare alla competenza esclusiva 
del Tribunale unificato, notificando la decisione alla cancelleria del Tribunale al più tardi di 
un mese prima dello scadere del periodo transitorio. Una volta che la cancelleria avrà 
provveduto a iscrivere nel registro la rinuncia, questa acquista efficacia729.  
La scelta del termine competenza esclusiva potrebbe portare a pensare a un 
coordinamento tra quanto disposto dall’art. 83, par. 1, e quanto stabilito nel terzo paragrafo 
del medesimo articolo. Si potrebbe infatti interpretare l’intera disposizione nel senso che la 
facoltà di adire il giudice nazionale piuttosto che il Tribunale unificato sia possibile 
solamente se il titolare del brevetto abbia rinunciato alla competenza esclusiva del TUB 
attraverso apposita notifica alla cancelleria. In questi termini il primo paragrafo dell’art. 83 
                                                      
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il 
presente accordo, se questa data è posteriore. 2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore 
del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento 
di ratifica o di adesione». 
727 Sul punto si veda l’analisi di M. Bosshard, L’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime 
transitorio e la dichiarazione di opt out, in C. Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di 
tutela brevettuale, cit., pp. 208-209. 
728 Ivi, p. 211.  
729 Per un’analisi strategica relativa all’utilizzo o meno dell’art. 83, par. 3, si rimanda a M. Nieder, 
Strategische Überlegungen zum Einheitsregistereintrag und zum Opt-out in der EPGÜ-Übergangsphase, in 
«GRUR», fasc. 8, 2015, pp. 728 ss.; A. Johnson, Looking Forward a User Perspective, in J. Pila, C. Wadlow 
(eds.), The Unitary EU Patent System, cit., pp. 180-184. 
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sarebbe subordinato alla previsione contenuta al paragrafo terzo. Tuttavia, tale 
interpretazione non trova alcun riferimento nell’art. 83, par. 1. Infatti, in tale disposizione 
non è contenuto alcun limite alla possibilità di instaurare un’azione di fronte al giudice 
nazionale invece che dinanzi al TUB. Ad esempio, mentre l’art. 83, par. 3, pone la scelta di 
rinunciare alla competenza del Tribunale unificato in capo al solo titolare del brevetto, la 
scelta del foro prevista nel primo paragrafo è in capo sia a questo sia all’eventuale 
concorrente o licenziatario. Alla luce di quanto esposto si può dunque affermare che l’art. 
83, par. 3, non rappresenti una rinuncia all’esclusività della giurisdizione, bensì una rinuncia 
alla giurisdizione del Tribunale unificato in toto730. Ciò significa che, se un titolare di un 
brevetto europeo decida di fare opt-out ex art. 83, par. 3, in relazione a un determinato 
brevetto europeo, nessun tipo d’azione, avente ad oggetto quel brevetto, può essere 
instaurata dinanzi al Tribunale unificato731.  
Per quanto concerne la durata dell’opt-out, a differenza di quanto previsto dall’art. 
83, par. 1, secondo cui è possibile adire il giudice nazionale solamente durante il periodo 
transitorio, decorso il quale il TUB torna ad avere competenza esclusiva sulle materie 
indicate all’art. 32 dell’Accordo, la deroga alla giurisdizione indicata all’art. 83, par. 3, dura 
per l’intera vita del brevetto (e del certificato complementare) per cui si è predisposta la 
rinuncia732. Quindi, ogniqualvolta sorga una controversia relativa al brevetto europeo per 
                                                      
730 Nello stesso senso W. Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, cit., 
p. 581; R. Pinckney, Understanding the Transitional Provisions of the Agreement on the Unified Patent 
Court, cit., pp. 270-271; P. England, In? Out? What’s it all about? Patent opt-out and withdrawal in the 
UPC, in «Journal of Intellectual Property Law & Practise», fasc. 11, 2014, p. 918; M. Nieder, Materielles 
Verletzungsrecht für europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, in «GRUR», 
fasc. 7, 2014, p. 631. Si tengano in considerazione anche le FAQ sul Tribunale unificato dei brevetti nelle 
quali il Comitato preparatorio afferma che «Article 83(3) UPCA stipulates that “a proprietor ... shall have 
the possibility to opt out from the exclusive competence of the Court.” In this regard the question has 
been raised whether the provision must be interpreted such that the opt-out refers only to the exclusive 
competence of the UPC, and whether in fact the opt-out results in shared competence of the UPC and 
national courts. If the effect of an opt-out was limited to removing the exclusivity of the UPC’s jurisdiction, 
Article 83(3) UPCA would, at least during the transitional period, have exactly the same effect as Article 
83(1) UPCA, i.e. result in shared jurisdiction of the UPC and national courts and a choice of forum for the 
parties. Thus there would be no need for two different provisions in Article 83 (1) and (3). Therefore, it 
was the legislator’s intent with the opt-out to give an alternative to patent holders, allowing them to remove 
their patents entirely from any jurisdiction of the UPC». https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-
out.  
731 Ci si potrebbe chiedere quali possano essere le conseguenze relative a un’azione di contraffazione, ad 
esempio, instaurata davanti al Tribunale, sebbene il proprietario del brevetto abbia esercitato l’opt-out. 
Infatti, non è chiaro se il TUB possa dichiarare la propria competenza ex officio oppure su istanza di parte. 
In tema M. Bosshard, L’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la 
dichiarazione di opt out, cit., pp. 220-222. 
732 Anche in questo caso, le FAQ sul TUB si esprimono in questo senso «It was the legislator's objective 
when providing for the possibility to opt-out, to give the patent holder the possibility to remove his 
European patent from the jurisdiction of the UPC for the whole life of that patent. This follows clearly 
from the fact that an opt-out can be notified until the very last day of the transitional period. The latter 
 227 
cui si è scelto l’opt-out, l’organo giurisdizionale competente è quello nazionale individuato a 
norma del regolamento Bruxelles I bis. La scadenza del periodo transitorio, in questo caso, 
non rappresenta dunque il termine decorso il quale non è più possibile adire il giudice 
nazionale per le materie di competenza esclusiva del Tribunale unificato, bensì il termine 
entro cui notificare la rinuncia alla cancelleria. In realtà, il titolare del brevetto può notificare 
la decisione al più tardi di un mese prima dello scadere del periodo transitorio. 
Considerando infatti che la registrazione da parte della cancelleria può non essere immediata 
e che l’opt-out produce effetto dalla data di registrazione, non dalla data della notifica, con 
tale limite temporale si è voluto evitare di registrare rinunce dopo la scadenza del regime 
transitorio. 
Legittimato a notificare la rinuncia è solamente il titolare del brevetto o il richiedente 
la domanda di brevetto. Considerato che l’ambito territoriale delle decisioni del Tribunale 
riguarda tutto il territorio degli Stati membri partecipanti, l’opt-out deve riguardare tutti i 
“segmenti” validati negli Stati membri partecipanti. Si è già visto, inoltre, che in presenza di 
più titolari del brevetto, è necessario il consenso di tutti per far sì che l’opt-out possa essere 
registrato733. Ovviamente, i brevetti europei designati per gli Stati membri non contraenti 
l’Accordo, o per quelli che non lo abbiano ancora ratificato, non sono pregiudicati dall’opt-
out; il TUB, infatti, non ha alcuna competenza a decidere le controversie ad essi relative.  
L’opt-out è possibile solamente se non sia stata proposta «un’azione dinanzi al 
Tribunale». Anche in questo caso, la disposizione non specifica il tipo di azione che produce 
un effetto “bloccante” sull’opt-out. Si dovrebbe quindi far riferimento a ogni tipo di azione, 
a prescindere dalle parti in causa, tra le quali potrebbe anche non figurare il titolare del 
brevetto, e a prescindere dal tipo di azione instaurata. Quindi, anche un’azione cautelare 
potrebbe bloccare l’opt-out734. Indubbiamente l’azione deve riguardare il brevetto europeo 
per cui si vuole registrare la rinuncia alla giurisdizione. L’unica condizione espressa nell’art. 
83, par. 3, riguarda il momento in cui essa deve essere proposta: l’azione deve essere 
instaurata prima della registrazione della rinuncia da parte della cancelleria. Si ricorda infatti 
che l’opt-out produce i suoi effetti solamente a seguito della registrazione. L’azione produce 
un’inefficacia nei confronti della rinuncia e non un’inammissibilità della richiesta735, in 
                                                      
would make no sense and would not have been foreseen if the effect of an opt-out was to expire on the last 
day of the transitional period». https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out.  
733 V. Supra, par. 5. 
734 Nello stesso senso W. Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, cit., 
p. 582. 
735 M. Bosshard, L’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione 
di opt out, cit., pp. 216. 
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quanto la stessa richiesta potrebbe riguardare più brevetti europei. In questo caso, infatti, la 
registrazione potrebbe essere efficace limitatamente ai titoli di privativa che non siano 
oggetto di una controversia instaurata prima del momento della registrazione. È importante 
sottolineare che l’effetto “bloccante” prodotto da un’azione proposta dinanzi al Tribunale 
unificato non termina a seguito della cessazione della causa. In altri termini, la giurisdizione 
sulle azioni relative al brevetto europeo, oggetto della controversia davanti al TUB, rimane 
sempre del Tribunale unificato. Non sarà quindi possibile procedere con una nuova richiesta 
di opt-out. La ratio sottesa a tale previsione non può che essere quella di evitare decisioni 
diverse da parte di autorità giurisdizionali differenti, relative allo stesso brevetto.  
In ultima analisi, in qualsiasi momento il titolare o il richiedente possono revocare 
l’opt-out dandone comunicazione alla cancelleria. Ugualmente alla rinuncia, la revoca è 
efficace dal momento della registrazione e salvo azioni dinanzi agli organi giurisdizionali 
nazionali.  
Alla luce di quanto descritto, appare chiaro quindi che la competenza esclusiva del 
Tribunale in materia brevettuale non sarà immediata. Gli obiettivi perseguiti tramite 
l’istituzione di una giurisdizione unificata, l’uniformità e la coerenza delle decisioni sono 
rimandati di diversi anni rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo736. 
6.3. Opt-out e diritto sostanziale applicabile 
Un’ultima questione in tema di opt-out riguarda la legge applicabile dal giudice 
nazionale durante il periodo transitorio. Si è a lungo discusso se l’effetto dell’opt-out 
rappresenti una deroga solamente in relazione alla giurisdizione (o all’esclusività della 
giurisdizione) del Tribunale unificato oppure escluda l’applicazione dell’intero Accordo, 
disciplina sostanziale inclusa. Parte della dottrina sostiene che l’opt-out escluda solamente la 
giurisdizione, con conseguente applicazione, da parte del giudice nazionale, della disciplina 
sostanziale contenuta nell’Accordo. In questo senso, il giudice nazionale, competente a 
conoscere le azioni di cui all’art. 32 dell’Accordo, deve applicare non solo il diritto materiale 
contenuto agli artt. 24-29 dell’Accordo, ma anche i principi di procedura civile contenuti 
                                                      
736 Cfr. M. Nieder, Zulassung nationaler Torpedos durch Artikel 83 EPGÜ, in «Mitteilungen der deutschen 
Patentanwälte», fasc. 3, 2015, pp. 97-110. 
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agli artt. 64737, 67738, 68739 e 72740 dell’Accordo, dal momento che conferiscono al proprietario 
del brevetto il diritto di richiedere la produzione di alcuni documenti al convenuto in un 
procedimento per contraffazione741. A sostegno di questa tesi, si è affermato che l’art. 83 
faccia riferimento alla “competenza” del Tribunale, ma non anche al diritto materiale 
contenuto nell’Accordo. Tali argomentazioni non sono però condivisibili. Occorre 
innanzitutto precisare che lo scopo dell’Accordo non è quello di armonizzare il diritto 
brevettuale tra gli Stati membri contraenti, bensì quello di creare una giurisdizione unitaria. 
Tutte le disposizioni dell’Accordo dovrebbero quindi essere lette in modo funzionale alla 
realizzazione di questo obiettivo. Le regole procedurali citate, ad esempio, sebbene sia 
indubbio che conferiscano dei diritti in capo al proprietario del brevetto, sono finalizzate a 
regolare il procedimento dinanzi al Tribunale unificato, non ad armonizzare i procedimenti 
che si svolgono di fronte alle giurisdizioni nazionali. In tema di armonizzazione 
                                                      
737 Art. 64 dell’Accordo: «1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, 
e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale può ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate 
misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, 
per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti. 
2. Tali misure comprendono: a) una dichiarazione di violazione; b) il ritiro dei prodotti dai circuiti 
commerciali; c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione; d) l’esclusione definitiva 
dei prodotti dai circuiti commerciali; o e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti 
interessati. 3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell’autore della violazione, salvo che 
vi si oppongano motivi particolari. 4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente 
articolo, il tribunale tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di 
ricorso da ordinare, della volontà dell’autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia 
venir meno la violazione, nonché degli interessi dei terzi». 
738 Art. 67 dell’Accordo: «1. In risposta ad una domanda motivata e proporzionata del richiedente e 
conformemente al regolamento di procedura, il tribunale può ordinare all’autore della violazione di 
informare il richiedente: a) dell’origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti 
controversi; b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché del prezzo ottenuto 
per i prodotti controversi; e c) dell’identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei 
prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso. 2. Il tribunale può, conformemente al 
regolamento di procedura, ordinare ai terzi che: a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su 
scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale; b) siano 
stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività controverse; o c) siano stati indicati 
dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o 
distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi, di fornire al 
richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1».  
739 Art. 68, par. 1 e 2 dell’Accordo: «1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all’autore della 
violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad 
un’attività di violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da 
questa subito a causa della violazione. 2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui 
si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L’autore della violazione non potrà trarre 
vantaggio dalla viola­ zione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo».  
740 Art. 72 dell’Accordo: «Fatto salvo l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di 
risarcimento pecuniario non possono essere proposte più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente 
ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell’ultimo fatto che vi dà origine». 
741 W. Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, cit., p. 579; M. Nieder, 
Materielles Verletzungsrecht für europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, 
cit., pp. 631 ss.  
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dell’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, l’UE ha già emanato la direttiva 
2004/48/CE, molte delle cui disposizioni sono state trasposte proprio all’interno 
dell’Accordo. Inoltre, se l’art. 83 avesse fatto riferimento a una deroga della sola 
giurisdizione del Tribunale, imponendo tuttavia ai giudici nazionali l’applicazione delle altre 
disposizioni dell’Accordo, nello stesso articolo sarebbero state indicate le norme che gli 
organi giurisdizionali nazionali avrebbero dovuto applicare742.  
La questione è stata comunque risolta dal Comitato preparatorio il quale, in una nota 
interpretativa all’art. 83 dell’Accordo, conclude che i giudici nazionali, competenti a 
giudicare le controversie relative ai brevetti europei in forza dell’opt-out, devono applicare 
la propria legislazione nazionale743. Il Comitato adotta questa interpretazione sulla base di 
due motivi: da un lato, come si è già sostenuto, l’obiettivo dell’Accordo non è quello di 
armonizzare la disciplina sostanziale europea in materia brevettuale, bensì quello di istituire 
un Tribunale, dall’altro, non essendo previsto un meccanismo simile al rinvio pregiudiziale 
esperibile da parte dei giudici nazionali nei confronti del Tribunale, se questi ultimi avessero 
dovuto applicare il diritto sostanziale ivi contenuto, ci sarebbe stato il rischio di 
interpretazioni differenti della medesima normativa. 
L’opt-out è dunque una deroga all’applicazione dell’Accordo nella sua totalità, 
attraverso cui il proprietario del brevetto può scegliere non solo l’organo giurisdizionale per 
una determinata controversia, ma, conseguentemente, anche la disciplina applicabile al 
brevetto europeo in questione. È vero però che, sebbene non sia l’obiettivo dell’Accordo, la 
disciplina sostanziale ivi contenuta ha portato o porterà un’armonizzazione de facto del 
diritto sostanziale contenuto nell’Accordo. Basti pensare alla già citata modifica del codice 
di proprietà industriale italiano, attraverso la quale è stato codificato il divieto di 
utilizzazione indiretta dell’invenzione. Tuttavia, la possibilità di escludere in toto non solo la 
competenza del Tribunale, ma anche la disciplina sostanziale ivi contenuta, rappresenta, 
ancora una volta, un’eccezione all’obiettivo di uniformità della giurisdizione che si voleva 
raggiungere. 
  
                                                      
742 S. Luginbühl, D. Stauder, Die Anwendung der revidierten Zuständigkeitsregeln nach der Brüssel I- 
Verordnung auf Klagen in Patentsachen, cit., p. 889. 
743 https://www.unified-patent-court.org/news/interpretative-note-–-consequences-application-article-83-
upca. Per un commento, M. Nieder, Ergänzender Hinweis zu Nieder, Materielles Verletzungsrecht für 
europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, in «GRUR», fasc. 10, 2014, pp. 955 
ss.  
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Uno degli obiettivi dell’Unione europea è quello di incentivare la competitività delle 
imprese e il progresso scientifico e tecnologico. Per incoraggiare l’attività di ricerca e 
sviluppo e per promuovere l’innovazione, da oltre quarant’anni le istituzioni europee stanno 
cercando di creare degli strumenti che garantiscano uniformità in materia brevettuale. 
Mentre ad oggi è possibile ottenere un marchio o un disegno o un modello valido in tutto il 
territorio dell’Unione europea, la tutela brevettuale è ancora radicata al principio di 
territorialità nazionale. 
Il nuovo “pacchetto brevetti” ha proprio il fine di favorire il mercato unico europeo, 
superando la frammentazione normativa e giurisdizionale dell’attuale sistema brevettuale. 
L’obiettivo originario è indubbiamente ambizioso: l’intento è infatti quello di istituire, da 
un lato, un titolo brevettuale unico per gli Stati membri dell’UE, facilmente accessibile sia 
in termini di costi sia in termini di procedura per l’ottenimento, e, dall’altro, un tribunale 
unificato che garantisca «decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto 
equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti». Tuttavia, allo scopo di dare 
“unitarietà” ad un panorama brevettuale frammentato, sia a livello sostanziale sia a livello 
processuale, è stato predisposto un sistema complesso che elimina tale frammentazione solo 
in parte.  
La mancanza di un consenso unanime su alcuni punti focali del nuovo sistema, primo 
fra tutti il regime di traduzione del brevetto, ha portato gli Stati membri ad avvalersi di 
strumenti di integrazione differenziata.  
In primo luogo, la normativa relativa al brevetto europeo con effetto unitario nasce 
all’interno di una cooperazione rafforzata tra quasi tutti gli Stati membri, ad esclusione della 
Croazia, appena entrata nell’Unione, e della Spagna, che si è sempre opposta al regime tri-
linguistico del brevetto. La scelta di instaurare una cooperazione rafforzata, piuttosto che 
continuare a cercare un compromesso con le proposte linguistiche di Spagna e Italia, porterà 
inevitabilmente ad una frammentazione del mercato interno: oltre alla divisione tra Stati 
membri partecipanti al nuovo sistema e Stati non partecipanti, i quali avranno più difficoltà 
ad attrarre investimenti, il regime linguistico opererà una distinzione tra quegli Stati in cui 
la lingua madre è una delle tre lingue ufficiali del brevetto, senza dubbio favoriti, e tutti gli 
altri Stati che dovranno sopportare costi di traduzione più elevati.  
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Per quanto concerne in modo più specifico l’assetto normativo, le fonti di riferimento 
del brevetto europeo con effetto unitario sono i due regolamenti europei attuativi di tale 
cooperazione: il n. 1257/2012, relativo al regime giuridico del nuovo titolo, e il n. 1260/2012, 
relativo al regime di traduzione. In realtà, tale diritto di privativa non costituisce un nuovo 
titolo di proprietà industriale: si tratta infatti di un brevetto europeo concesso dall’Ufficio 
europeo dei brevetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), a cui viene 
attribuito un effetto unitario in virtù del regolamento n. 1257/2012. Ciò significa che, in 
relazione alla fase precedente al rilascio, il brevetto con effetto unitario dovrà sottostare a 
tutte le disposizioni contenute nella CBE. Tuttavia, il fatto che il brevetto europeo con 
effetto unitario derivi dal brevetto europeo (e che la CBE sia parte del sistema delle fonti del 
nuovo sistema) non costituisce un ostacolo al concetto di unitarietà del brevetto. La scelta 
di appoggiarsi alla procedura di fronte all’Ufficio europeo dei brevetti è infatti una scelta 
“razionale”, considerato che tale procedura rappresenta ormai un sistema consolidato, 
efficace sia dal punto di vista della qualità che della tecnicità.  
A complicare questo quadro normativo, invece, si inserisce l’assenza di una disciplina 
sostanziale all’interno del regolamento n. 1257/2012. Quest’ultimo si limita a riconoscere 
l’esistenza di un diritto, in capo al titolare del brevetto europeo con effetto unitario, di 
impedire a terzi di «commettere atti avverso i quali il brevetto costituisce tutela» (art. 5 del 
regolamento n. 1257/2012). Di fatto, per la definizione di tali atti, lo stesso rinvia alla 
disciplina nazionale degli Stati membri, individuata, in maniera non del tutto chiara, sulla 
base del luogo di residenza o della sede principale delle attività del richiedente il brevetto 
europeo. Non solo, il legislatore non tenta neppure di armonizzare e disciplinare in maniera 
organica tutti quegli aspetti del brevetto la cui regolamentazione differisce di Stato in Stato. 
Ad esempio, non vi è una definizione univoca della portata della protezione o di brevetto 
come oggetto di proprietà, né vi sono regole comuni sul diritto di preuso, sull’invenzione 
del lavoratore dipendente, su tutte le vicende che riguardano la circolazione del brevetto. I 
continui rinvii al diritto interno degli Stati membri fanno sì che quest’ultimo entri a far parte, 
in maniera preponderante, del sistema delle fonti.  
Alla luce di ciò, è evidente che i regolamenti europei non producano né un’unitarietà 
normativa né tantomeno un’unitarietà della protezione del brevetto, dal momento che il 
“contenuto” del diritto di privativa è collocato all’interno di venticinque (ventiquattro, a 
seguito della Brexit) normative nazionali. L’unitarietà del brevetto europeo con effetto 
unitario si traduce pertanto nella sola estensione geografica della protezione brevettuale al 
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territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, il quale viene visto come un unico territorio, 
oltre che in un’unitarietà della procedura di rilascio che in parte era già esistente.  
In secondo luogo, il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) è invece istituito tramite 
un accordo internazionale tra soli Stati membri inter se, dunque formalmente fuori dalla 
cornice UE. Tuttavia, tale Accordo non è completamente slegato dall’Unione: il TUB non è 
un tribunale internazionale, bensì un tribunale comune agli Stati membri che opera ai sensi 
dell’art. 19 TUE. Esso si colloca dunque all’interno dell’ordinamento UE, assicurando il 
primato del diritto dell’Unione europea e interagendo con la Corte di giustizia attraverso lo 
strumento del rinvio pregiudiziale. La natura del Tribunale unificato come tribunale 
comune è essenziale ai fini della compatibilità dell’Accordo con il diritto UE. 
Ne emerge pertanto un sistema normativo estremamente complesso, basato sulla 
coesistenza del diritto europeo, del diritto internazionale – Accordo TUB e CBE – e del 
diritto nazionale. 
Ad affrontare questo “caos normativo” sarà proprio il Tribunale unificato il quale, 
competente a giudicare le controversie relative non solo al nuovo brevetto europeo con 
effetto unitario, ma anche al brevetto europeo “tradizionale”, fonderà le proprie decisioni 
su tale groviglio di regole. Si tratta di tutta la disciplina europea applicabile ai brevetti, 
dell’Accordo stesso il quale contiene anche disposizioni di carattere sostanziale, della CBE, 
dei trattati internazionali in materia brevettuale e, infine, del diritto nazionale.  
La sfida del Tribunale sarà dunque quella di garantire un’interpretazione uniforme 
del diritto brevettuale europeo, soprattutto in relazione a quelle regole che, negli anni, hanno 
portato i giudici nazionali a decidere differentemente. In questa prospettiva, sarà 
fondamentale il dialogo non solo tra il TUB e la Corte di giustizia, visto l’obbligo di rispettare 
il primato del diritto UE, ma anche tra i giudici dello stesso Tribunale unificato, poiché 
provenienti da tradizioni giuridiche differenti. La sinergia tra giudici di diversa nazionalità 
e con altissime competenze sia giuridiche sia tecniche, il corpus di regole di procedura che 
sembra proporre un nuovo diritto processuale per il TUB, la competenza esclusiva per una 
vasta serie di azioni e, infine, la competenza internazionale che supera il principio del 
domicilio del convenuto costituiranno fattori chiave per il successo del Tribunale non solo 
in ambito europeo, ma anche in ambito internazionale.  
Dall’analisi dell’Accordo TUB emergono tuttavia alcune criticità. Sebbene uno degli 
scopi dettati nei consideranda dell’Accordo concerne il contemperamento degli interessi 
delle parti in causa, il fatto che il titolare del brevetto possa scegliere sia la divisione del 
Tribunale ove instaurare il procedimento sia la lingua processuale rappresenta null’altro che 
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uno squilibrio che tende a favorire il titolare del diritto di privativa in sede processuale. Oltre 
a ciò, in relazione al funzionamento del Tribunale, l’ipotesi prevista dall’Accordo di 
biforcazione tra l’azione di contraffazione e la domanda riconvenzionale di nullità 
sembrerebbe portarsi con sé solamente gli svantaggi del sistema tedesco da cui trae 
ispirazione. Infine, la previsione di un lungo periodo transitorio, in cui gli operatori 
economici possono optare per la competenza dei giudici nazionali in relazione alle 
controversie riguardanti il solo brevetto europeo, avrà la conseguenza di rimandare di diversi 
anni l’obiettivo di uniformità giurisdizionale e interpretativa che ci si era preposti.  
Alle criticità sostanziali del “pacchetto brevetti”, soprattutto in merito ai regolamenti 
europei scevri di una disciplina materiale, si sommano quelle originate dalla Brexit, circa 
l’entrata in vigore del nuovo sistema. La perdita dello status di “Stato membro dell’Unione” 
di uno dei Paesi partecipanti allo stesso sistema rappresenta infatti un significativo ostacolo 
al raggiungimento degli obiettivi che sia gli Stati membri sia l’Unione europea si erano 
proposti. Infatti, sebbene il quadro normativo raccolga fonti di diversa natura, non tutte 
formalmente inquadrate all’interno della cornice europea, il “pacchetto brevetti” è 
imprescindibilmente legato all’Unione e al mercato interno. Sotto tale profilo, nonostante 
l’Accordo TUB sia un accordo internazionale, l’apertura dell’Accordo ai soli Stati membri 
dell’Unione e la natura del Tribunale unificato come tribunale comune rappresentano delle 
garanzie per il rispetto dei principi fondanti l’ordinamento UE. È vero che sia il Regno Unito 
sia gli altri Stati membri contraenti l’Accordo potrebbero avere interesse alla partecipazione 
di tale Stato al sistema. L’uscita del Regno Unito dall’UE porterà infatti un’indubbia 
diminuzione del valore del brevetto europeo con effetto unitario, visto che tali effetti unitari 
non potranno estendersi al territorio britannico. Inoltre, il Tribunale unificato perderebbe, 
nella sua composizione, la possibilità di avvalersi dei giudici inglesi, noti per la lunga 
esperienza nelle controversie relative ai brevetti. Nonostante ciò, la partecipazione del 
Regno Unito, a seguito della Brexit, al sistema di tutela brevettuale non appare compatibile 
con il diritto dell’Unione europea.  
Le attuali difficoltà, sorte in relazione all’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”, 
potrebbero portare ad una riformulazione della disciplina brevettuale europea, nell’ottica di 
creare un quadro effettivamente unitario che garantisca un sistema di tutela brevettuale e di 
risoluzione delle controversie armonizzato e unificato in tutto il territorio dell’Unione. 
Tuttavia, alla luce dell’avanzamento dei lavori e visti i numerosi tentativi infruttuosi 
attraverso i quali si è cercato di arrivare ad un brevetto unitario e ad una giurisdizione 
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unificata, un ripensamento del sistema significherebbe rinunciare al sistema brevettuale 
unitario ad un passo dalla sua realizzazione.  
L’obiettivo primario, ad oggi, è quello di arrivare all’entrata in vigore dell’Accordo e 
alla conseguente attuazione dei regolamenti europei. Una volta che il nuovo sistema sarà 
attivo, si potrebbero correggere i punti critici già evidenti e quelli che emergeranno dalla 
prassi. Anche sulla base della giurisprudenza del Tribunale unificato, le istituzioni europee 
potrebbero adottare un nuovo regolamento modificativo dell’attuale regolamento n. 
1257/2012, inserendo una disciplina sostanziale più puntuale in relazione a tutti quegli 
aspetti brevettuali non ancora totalmente armonizzati e per i quali si è predisposto un rinvio 
alle leggi nazionali degli Stati membri. In questa prospettiva, la Brexit potrebbe 
rappresentare un punto di svolta in tal senso, dato che il Regno Unito, più di ogni altro Stato, 
si era opposto all’inserimento di una disciplina materiale all’interno dei regolamenti europei 
sul nuovo brevetto europeo con effetto unitario. 
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